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דיני הקניין הרוחני יוצרים זכויות קניין בנכסים לא-מוחשיים, וקובעים את היקף ההגנה על זכויות אלה. כלומר, הדינים הללו עוסקים בניכוס ידע, כאשר כל אחד מענפיהם מעוצב ספציפית במטרה להגן על סוג מסוים של מידע, ולעתים קיימת חפיפה ביניהם. מדובר בתחום חשוב ביותר, מכיוון שלדעת רבים העושר בחברה הקפיטליסטית נוצר כתוצאה מהכרה בקניין הרוחני, ואין ספק שנכסים בלתי מוחשיים הם מקור עיקר העושר הקיים היום. תחום הקניין הרוחני עוסק בזכויות יוצרים (למשל ביצירות ספרות), בפטנטים (אמצאות, כגון בתעשיית התרופות), סודות מסחריים (מידע עסקי בעל ערך, כגון נוסחת קוקה-קולה) וסימני מסחר (מידע המזהה את מקורם של מוצרים ושירותים, כגון סימן המסחר Google ששוויו מוערך ב-100 מיליארד דולר, אשר מייצגים את נאמנות הצרכן למוצר). דברי החקיקה המרכזיים המסדירים את התחום הם חוק זכויות יוצרים, התשס"ח-2007; חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967; חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999; ופקודת סימני מסחר (נוסח חדש), תשל"ב-1972. 
במסגרת ההגנה על "זכויות יוצרים" מוגנות יצירות ספרותיות, אמנותיות, מוזיקליות ודרמטיות (ס' 4 לחוק). הדין אינו מגן על כלי הקיבול הפיזי של היצירה, אלא עליה עצמה, ואין חפיפה עם הנכס הפיזי המוגן ע"י דיני הקניין הרגילים. באופן זה, גניבה מחנות ספרים מהווה עבירה פלילית ואולי עוולה נזיקית, אבל לא הפרה של זכויות יוצרים. כמו כן, יש להדגיש כי ההגנה ניתנת לביטוי אך לא לרעיונות (ס' 5), מתוך תפיסה שלא ניתן לנכס רעיון, אלא לטעון לבעלות רק על הביטוי הספציפי, כולל, במידה מסוימת, על המבנה העלילתי (במידה ומדובר ביצירה ספרותית). אין פירוש הדבר שמי שמחבר יצירה דומה ליצירה אחרת מבלי להכיר אותה ייחשב אוטומטית למי שהפר זכויות יוצרים, ותהיה זו הגנה טובה אם יוכל להראות שלא הכיר את היצירה האחרת, אבל הנטל הוא על הנתבע. כמובן שנשאלת השאלה היכן עובר הגבול בין הרעיון ובין הביטוי. 
דיני הפטנטנים מגנים על אמצאה המוגדרת כ"מוצר או הליך בכל תחום טכנולוגי, לרבות תעשייה או חקלאות". אם ניקח את הדוגמה של זיקוק מים, לכאורה היא מאפשרת לקבל פטנט הן על ההליך והן על המוצר. מובן שפטנט על המוצר שווה יותר, מכיוון שהאפשרות לאכוף אותו ריאלית הרבה יותר. במקרים בהם מדובר במוצר קיים, אין ברירה אלא לקבל פטנט על המוצר, ככל שהוא מקל משמעותית או מוזיל את תהליך הייצור. בארץ, אגב, דיני הפטנטים אינם מאפשרים הגנה לקוד של תוכנה, כך שהפרות מסוג זה יידונו לפי חוק זכויות יוצרים, שאליו מתנקז כל מה שאינו מוגן ע"י אחד החוקים הספציפיים. 

חוק סודות מסחריים מגן על מידע עסקי מכל סוג שהוא, שאינו נחלת הכלל ואינו ניתן לגילוי כדין בנקל (ס' 5). מההגדרה הזו עולה שמדובר בקטגוריה רחבה מאוד שיכולה לשמש להגנה כמעט על כל דבר. סודות מסחריים מעוררים גם קשיי הוכחה, ויש בתביעה מסוג זה גם הודאה באזלת ידו של בעל הסוד אשר לא הגן כראוי על רכושו. אשר לסימני מסחר, ההגנה חלה על "כל סימן המורכב מאותיות, ספרות, מלים או דמויות (או אותות אחרים), בין אם דו-מימדי, בין אם תלת-מימדי, המשמש אדם לעניין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם". גם כאן, לכאורה ההגנה היא כמעט בלתי מוגבלת, והדבר מעורר בעיה כשמדובר בסיסמאות מסחריות. 
מבחינת התנאים לרכישת ההגנה, בהקשר של זכויות יוצרים נדרשת מקוריות, קורט יצירתיות (שחלק מהשופטים מכניסים אותה לתוך דרישת המקוריות) וקיבוע, כלומר תיעוד או צילום, כל זה לפי ס' 4 לחוק. על מנת לזכות בהגנה אין צורך בסימן © או ברישום. בפטנטים הסיפור אחר לחלוטין, מכיוון שקבלת ההגנה תלויה בדרישות סף מחמירות: ההמצאה נדרשת להיות חדשה, מועילה, ברת שימוש תעשייתי, ולגלם התקדמות אמצאתית, ופרט לכל זה יש צורך ברישום. דרישת החדשנות שונה לחלוטין מדרישת המקוריות שראינו ביחס לדרישת המקוריות שראינו בהקשר של זכויות יוצרים. לא די בכך שהאמצאה לא הועתקה, אלא יש צורך להגות דבר חדש, אבל הרף כאן אינו גבוה במיוחד. אשר לתועלת, האמצאה צריכה להצליח בתפקיד שלשמו היא נוצרה, גם אם היא לא יעילה במיוחד. המסננת החשובה ביותר היא ההתקדמות ההמצאתית, כך שאין די בשיפור או פיתוח כלשהו לעומת מוצר קיים כל עוד הוא טריוויאלי, וניתן היה להגיע אליו ללא הפטנט. פרט לכל אלה ההגנה מותנית ברישום הפטנט. לשם כך יש להגיש בקשה לרישום פטנט, שמכילה מבוא, פירוט של התביעות (claims) ותרשימים ומודלים המסבירים את ההמצאה. ההליך גוזל זמן רב, מאחר ובוחני הפטנטים בודקים בקפידה האם האמצאה עומדת בכל הדרישות, ושואפים לצמצם את התביעות הזוכות להגנה (וזו הסיבה שמבקשי הפטנטים מנסחים את התביעות בצורה העמומה ביותר האפשרית). כמו כן, לאחר הרישום יש לחדש את ההגנה מדי מספר שנים, דבר שרבים מהממציאים אינם טורחים לעשות אף כי אין מדובר בסכומים גבוהים. פרט לזה, ההליכים הללו דורשים השקעה כספית ניכרת, כמו גם עצם אכיפת ההגנה. 

ביחס לסודות מסחריים, הדרישה שהמידע יהיה "בעל ערך" ושאינו "נחלת הכלל" הינה ברורה דיה, אבל נשאלת השאלה מהם "אמצעי הגנה סבירים" שנקיטתם נדרשת. משמעות הדבר היא, למשל, שבחוזי עבודה על המעבידים להקפיד כי עובדיהם מתחייבים לשמירת סודיות, וככלל, שהגורם המעוניין בשימור הסוד המסחרי ינקוט בפעולות אקטיביות לשם כך. הדרישה אינה מרחיקת לכת, וגם כאן אין דרישת רישום. חשוב לציין שלעתים יש חפיפה בין הפררוגטיבה של דיני הפטנטים ודיני הסודות המסחריים. לדוגמה, חב' קוקה קולה החליטה שלא לרשום פטנט על נוסחת המשקה שלה, ובכך הן חסכה עלויות עתק ואת פקיעת הזכויות, ולמעשה זכתה דה-פקטו לאותה הגנה שהייתה ניתנת לה אילו הייתה רושמת פטנט, ולנצח. יש גם מקרים בהם ההגנה יכולה להינתן לפטנט אך לא לסוד מסחרי, מכיוון שעיצוב המוצר נמסר הלאה בעצם מכירתו, ולכן יש ענף נפרד בדיני הפטנטים שנקרא "מדגמים" ועוסק בעיצוב המוצרים. מובן שאילו היה המחוקק מעוניין לעודד רישום פטנטים על פני מתן הגנה באמצעות סודות מסחריים, היה יכול לעצב את דיני הסודות המסחריים באופן כזה שיקשה על קבלת הגנה, באמצעות העלאת הרף של "אמצעי הגנה סבירים". אשר לסימני מסחר, ההגנה תלויה באופי מבחין, הן מבחינת מראה והן מבחינת צליל. 
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זכויות יוצרים מעניקות למעשה שני אגדים של זכויות, המכונים "זכויות כלכליות" ו"זכויות אישיות". הזכויות הכלכליות מנויות בס' 11 לחוק, וכוללות את "זכות ההעתקה" (הזכות לשלוט ביצירת עותקים של היצירה), זכות הפרסום הראשונית של היצירה, זכות הביצוע הפומבי, זכות השידור, הזכות להעמיד את היצירה לרשות הציבור (כלומר לשלוט בהעלאתה למקורות אינטרנטיים), הזכות לעיבוד היצירה (הזכות ליצור יצירות נגזרות, כגון עיבוד ספר לסרט, הצגה או משחק מחשב) וזכות ההשכרה, המתייחסת למספר מצומצם של יצירות – תקליט, יצירה קולנועית ותוכנת מחשב. ההפרות האלה עשויות להצטבר. 
כמו כן, ס' 45 ו-46 מכירים בשתי זכויות "אישיות", והן הזכות לייחוס, כלומר ששם המחבר יופיע על גבי היצירה בהיקף ובמידה המקובלים, והזכות לשלמות, שמהותה לאפשר ליוצר למנוע כל שינוי ביצירה שיש בו כדי לפגוע במוניטין שלו. הזכויות האלה אינן ניתנות להעברה מכיוון שאנו מעוניינים לשמר את הזיקה בין היוצר והיצירה, בעוד שכל הזכויות הכלכליות ניתנות להמחאה. אמנם המצב הזה נובע מהגנה על האוטונומיה של הפרט, אך הוא יוצר פיצול של הזכויות הקנייניות. למשל, אדריכל שעיצב בניין רשאי לאסור על הלקוח להוסיף או לשנות, מכיוון שבכך הוא פוגע בזכות לעיבוד היצירה. הדרך להתגבר על כך היא באמצעות בקשה להמחאת זכויות היוצרים בכל מצב בו גוף אחד מבקש מאחר חומרים פרסומיים, תכניות וכו'. יתר על כן, גם בכך אין כדי לפתור את הבעיה מכיוון שלא ניתן לוותר על הזכות לשלמות. במהלך חקיקת חוק זכויות יוצרים החדש עלתה המחשבה לאפשר ליוצר ויתור על הזכויות המוסריות, אך האמנים הקימו קול צעקה. אחת הדוגמאות לשימוש בזכות היא זו של הארכיטקט מעצב הגשרים קלטראווה, שתבע את עיריית בילבאו על כך שביקשה להכניס שינויים בגשר שבנה בתחומה לאחר שהעיצוב גרם לנזקים. אמנם ייתכן שהפעלת הזכויות תהיה כפופה לעקרון תוה"ל, אך הדבר טרם נעשה בפועל. המקסימום שניתן לעשות כרגע הוא לנסות ולהכניס בחוזה תניית ויתור.
בפטנטים רשימת הזכויות המוגנות קצרה בהרבה. לפי ס' 1, הזכויות הן לייצור האמצאה, לשימוש בה ולמכירתה או הצעתה למכירה. למרות שהרשימה נראית קצרה, ההגנה מקיפה ביותר, וזאת מכיוון שאין הגנות או חריגים משמעותיים. לגבי סודות מסחריים, ההגנה הניתנת היא שימוש במידע הסודי וניצולו, וביחס לסימני מסחר ניתנת הזכות הבלעדית להשתמש בסימן ביחס למוצרים או לשירותים שמציע בעל הסימן.
מבחינת משך ההגנה, בזכויות יוצרים היא ניתנת למשך חיי היוצר + 70 שנה (מאה או מאה עשרים שנה לתאגידים), כלומר תקופת הגנה ארוכה ביותר. אנקדוטה משעשעת בקשר לזה היא שכשזכויות היוצרים בדמות מיקי מאוס עמדו לפוג, תאגיד דיסני הוציא סכומי עתק על מנת להביא לתיקון החוק כך שההגנה תינתן לעשרים שנה נוספות, למרות שדמותו של מיקי מאוס היא גם סימן מסחר רשום. מעניין לציין גם, שתיקון החוק בארה"ב הוצדק בכך שיש להשוות את הדין לאירופה, אלא שאלה שהביאו להארכת התקופה לשבעים שנה באירופה היו אותם בעלי עניין עצמם, שהבינו שיהיה הרבה יותר קל להעביר את התיקון בקונגרס אם יוכלו לתמוך את טענתם בחקיקה אירופאית. בפטנטים ההגנה נמשכת עשרים שנה מיום הגשת בקשת הרישום, כאשר רק מיום האישור ניתן לאכוף את הזכויות. עם זאת, רוב האמצאות אינן שומרות על ערכן הכלכלי למשך מלוא תקופת ההגנה, כך שלא ממש יש מה לעשות עם ההגנה בשאר הזמן. ביחס לסודות מסחריים, ההגנה נמשכת עד שהסוד המסחרי נחשף לציבור באמצעים כשרים, כלומר עשוייה להימשך עד אינסוף, אם כי סודות מסוימים נחשפים במהירות יחסית. ההגנה על סימני מסחר נמשכת כל עוד נעשה שימוש בסימן, כך שלכאורה ההגנה יכולה להימשך לנצח, ובניגוד לסודות מסחריים בעל הסימן יכול לדאוג שייעשה שימוש בסימן שלו, ועליו רק לחדש את הרישום (מבלי שיידרש להוכיח שימוש בפועל). 
אשר לשאלה מה מהווה הפרה בכל אחד מהדינים, מובן שהפרה נגזרת מהגדרת הזכויות. בס' 47 לחוק זכויות יוצרים הפרה היא עשיית פעולה מהפעולות המוקנות בלעדית לבעל זכויות היוצרים ע"י צד ג' ללא רשות או אישור. בס' 49(א) לחוק הפטנטים, הפרה היא ניצול האמצאה ללא רשות בעל הפטנט, הן בדרך המוגדרת בתביעות או בדרך דומה שיש בה משום נטילת עיקר האמצאה. על כך קיים דיון באשר למשמעות המילולית של התביעות בבקשת הפטנט, כאשר ביהמ"ש יצרו מעין שטח מוגן מסביב לתיאורים הטכניים, על מנת שלא לאפשר העתקה תוך שינויים בלתי משמעותיים. כמובן שהרבה תלוי גם במידת נכונותם של ביהמ"ש להרחיב את ההגנה. בסודות מסחריים, הפרה מוגדרת בס' 6 לחוק עוולות מסחריות כנטילת סוד מסחרי ללא הסכמת בעליו באמצעים פסולים או שימוש בו, או שימוש בסוד בניגוד לחיוב חוזי או חובת אמון, או קבלת סוד מסחרי או שימוש בו תוך ידיעה שהסוד הושג בדרך לא כשרה. כלומר, יש הטלת אחריות לא רק על עובד שפגע בסוד, אלא גם במעביד שקיבל אותו ממנו, דבר שעשוי להקשות מאוד על ניידות של עובדים ועל נכונות מעבידים להיעזר בידע המקצועי שלהם. בסימני מסחר הפרה היא שימוש מסחרי ללא רשות בסימן רשום או בסימן דומה לו עד כדי להטעות, מחשש להטעייה. בשנים האחרונות הוכרה גם האפשרות להפרת סימן המסחר באמצעות "דילול", שיכולה להתבצע באמצעות הקלשה או ביזוי. הכוונה היא לכך שמוצר הדומה או מזכיר את סימן המסחר עשוי לפגוע במוניטין שלו, גם אם ציבור הצרכנים לא יתבלבל בין המוצר המקורי ובין העסק החדש. בארה"ב, למשל, היה מקרה בו רשת בתי מלון בשם McSleep Inns נתבעה ע"י רשת מק'דונלדס בטענת דילול. ביזוי יכול להיטען כאשר שמו של מותג מתחום אחד נלקח, עם או בלי לעשות בו שינוי קל, ומודבק לעסק מסוג אחר. כל זה משקף שינוי עצום שחל בבסיס התיאורטי של דיני סימני המסחר, שממצב בו נועדו למנוע הטעיית צרכנים עברו להיות מוכרים כקניין בזכות עצמם. 
אשר לעלויות ההגנה, בזכויות יוצרים אלה נובעות מזיהוי הפרות, איתור מפרים, שכ"ט עו"ד ואגרות. בעניין זה יש לציין כי היום הטכנולוגיה מקלה מאוד על בעלי זכויות לאתר הפרות מעל האינטרנט. בפטנטים העלויות גבוהות הרבה יותר, מכיוון שרישום הפטנט כרוך בהוצאות כבדות הנובעות מעריכת הבקשה, תרגום, אגרות הרישום והחידוש, נוסף על עלויות האכיפה שראינו לעיל. בתחום הסודות המסחריים העלויות נובעות מאמצעים לשמירה על סודיות (הן פיזיים והן משפטיים), ומחיר נוסף הוא חוסר שביעות רצון והתמרמרות מצד עובדים הכבולים בתניות סודיות ואי-תחרות, ובנוסף עלויות האכיפה אשר בנוסף לאלה המפורטות לעיל יש להוסיף עליהן קושי להרים את נטל ההוכחה (כלומר להוכיח שמידע עבר באמצעים בלתי כשרים) וחשש לפגיעה במוניטין, כלומר שעסקים חוששים לתבוע בעוולות מסחריות מכיוון שאינם מעונייני להיראות כמי שאינם יודעים להגן על קניינם. מבחינת סימני מסחר, יש עלויות רישום וחידוש, כלומר לא רק אגרות ושכ"ט, אלא הצורך לוודא שהסימן בעל אופי מבחין מבחינת מראה וצליל, וכמו כן עלויות מיתוג הסימן, כלומר הוצאות על פרסומת והחדרת הסימן או המותג לתודעה הציבורית, ובנוסף עלויות האכיפה.  
נשאלת גם השאלה מה מידת העבירוּת של הזכויות. בזכויות יוצרים יש, כאמור, עבירות גבוהה לאגד הזכויות הכלכליות ואין כל עבירות בזכויות האישיות, וספק אם ניתן לוותר עליהן. לפטנטים יש עבירות גבוהה. בסודות מסחריים יש עבירות מוגבלת ביותר, מכיוון שהחשש מדליפת המידע למתחרים עשויה למנוע מבעלי הסוד לעשות בו עסקאות, והדבר יוצר דילמה ליזמים אשר מחד מעוניינים לשמור על הסוד ומאידך מחפשים מממנים, ולא תמיד ניתן לפתור זאת באמצעות NDA לאור פערי הכוח בין היזם ובין התאגידים עמם הוא מנסה להתקשר. בסימני מסחר העבירות היא גבוהה, אם כי פחותה מזו של פטנטים ושל זכויות יוצרים כלכליות. הדבר נובע מכך שבמקרים מסוימים למוניטין של המותג יש קשר לבעלים. 
עד כה בחנו את דיני הקניין הרוחני מהפרספקטיבה של בעלי הזכויות, אולם לצדדים הנתבעים יכולה להיות הגנה מפני טענת הפרה. בחוק זכויות יוצרים ישנו פרק שלם (ס' 18-32) המספק הגנות, שעמן מנויות שימוש ביצירה בהליכים משפטיים או מנהליים, שימוש אגבי ביצירה (למשל כאשר במסגרת ראיון מוקלט נשמעת ברקע מוזיקה שאינה קשורה), שידור או העתקה של יצירה הממוקמת במקום ציבורי, העתקה של תכנת מחשב או עשיית יצירה נגזרת ממנה, וכן הגנת השימוש ההוגן (ס' 19), שמקורה בדיני היושר, ושמאפשרת למשתמשים לעשות שימוש ביצירות ללא רשות בתנאים מסוימים, כגון שהשימוש אינו מסחרי, שמדובר בהעתקה בלבד ולא בהוספה, מה גודל חלק היצירה שהועתק, ומה השפעת השימוש שלא הותר על ערכה של היצירה. המבחן הרב-שלבי הזה דורש שק"ד שיפוטי, והוא מופיע בפסיקה לעתים קרובות משום שטענת השימוש ההוגן עולה תכופות. 

בפטנטים קיימת הגנה של "ניצול הפטנט לרעה" (ס' 119), הגנה חריגה ביותר המחייבת להוכיח כי בעלי הפטנט השתמשו בבלעדיות שניתנה להם לרעה. נוסף על כך ניתן להתגונן בטענת "שימוש נסיוני" שהינו שימוש מותר, ובישראל קיימת גם הגנה של שימוש לצורך רישוי לשם שיווק מוצר לאחר פקיעת הפטנט (ס' 54(א)), תוספת המכונה "תיקון טבע", מכיוון שחב' התרופות הידועה חייבת להעביר את המוצרים שלה הליכים רגולטוריים כדי לקבל אישור לשווק אותם. אילו היא הייתה ממתינה לפקיעת הפטנט על מנת להתחיל בהליכי הרישוי הדבר היה מחייב המתנה בת 6-7 שנים, ולפיכך החברה פעלה להכנסת התיקון אשר מגן עליה מפני תביעות על מה שהיא עושה בשטח ישראל. בסודות מסחריים ההגנות יכולות להיות גילוי עצמאי והנדסה חוזרת (reverse engineering), ובסימני מסחר ההגנות הם שימושים שאינם מסחריים ושימוש אמת לפי ס' 47 לפק'. 
8/3/2011

הוזכרו מספר ראציונאלים להגנה על קניין רוחני, כאשר בהקשר של זכויות יוצרים ופטנטים התיאוריה הרווחת כיום היא "תיאוריית התמריץ". התיאוריה הזו מתבססת על המונח הכלכלי "טובין ציבוריים" (public goods), המתאפיינים בחוסר יריבות בצריכת מוצרים או טובין כאלה, ובקושי להדיר גורמים שאינם משלמים בעד האספקה, המכונים "טרמפיסטים" (free riders). הכוונה בחוסר יריבות היא, שבניגוד לטובין פיזיים אשר שימושו של אדם אחד בהם מונעת שימוש מאחרים, בטובין הציבוריים (כגון מידע), הצריכה על ידי אדם אחד אינה מונעת שימוש על ידי אחר. כמו כן, הטובין הציבוריים אינם מתכלים. אשר לאלמנט השני, דוגמא הממחישה זאת בצורה טובה היא "בטחון לאומי", שמסופק על ידי המדינה בין השאר באמצעות המס שהאזרחים משלמים ובאמצעות השירות בצבא, אלא שלא ניתן להגביל את ההגנה למי שמשלם או משרת. לכן המדינה מפעילה סנקציות כלפי האנשים שאינם תורמים את חלקם, אלא שהאופציה הזו אינה רלבנטית לשוק המידע, בין הפוליטי ובין התרבותי, מכיוון שאיננו מעוניינים שהמדינה תכתיב לנו איזה מידע לצרוך, ומשום כך אנו נוטים לתמוך באספקה פרטית. 

כלכלנים טוענים שבעולם ללא הגנת קניין רוחני, הדבר ייצור אספקת חסר, מכיוון שבעולם כזה הממציא או היוצר יצטרך לשאת בעלויות הניכרות של הכתיבה או הפיתוח ובעלות השולית של הפצת העותקים, ולאחר שיעשה זאת יבואו מעתיקים, ואלה לא ישאו בכל עלויות משמעותיות הכרוכות בהפצה בשל האמצעים הדיגיטליים העומדים לרשותנו, כך שיוכלו להוריד את המחיר לגובה העלויות הללו. לעומת זאת, הממציא או היוצר ישאפו להחזיר לעצמם גם את ההשקעה ביצירה עצמה, ולא יוכלו לעשות כן. הבעיה מוחמרת בשל בעיית אינפורמציה, כלומר שבעת הפיתוח אין לאותו אדם כל דרך לדעת אם היצירה או ההמצאה יצליחו. לעומת זאת, המעתיקים לא יישאו בשום סיכון מכיוון שלא יטרחו להעתיק דבר שאינו מוצלח. לכן, בעולם ללא הגנה על זכויות יוצרים לא יהיה תמריץ ליצירות ולפיתוחים מקוריים, והדרך לתקן את כשל השוק הזה הוא באמצעות התערבות של המשפט ע"י יצירת זכויות התקפות כלפי כולי עלמא והמעניקות בלעדיות ליוצר או הממציא. 
התיאוריה הזו מאד אינטואטיבית, והיא התיאוריה השלטת בספרות ובפסיקה, אך יש עליה ביקורת רבה. אחת הטענות שהועלו כלפיה היא שיוצרים אינם זקוקים לתמריץ כדי ליצור, ושגם הרדיפה אחרי מוניטין משחקת תפקיד. כמו כן, כמו כל טענה המדברת על אספקת חסר או אספקת יתר, גם התיאוריה הזו מניחה שיש אופטימום חברתי ביחס למספר היצירות הרצוי, מה גם שחשובה לא רק הכמות אלא גם האיכות. נוסף על כך, התיאוריה הזו אינה מסבירה מה צריך להיות היקף ההגנה שניתן לזכויות, מהם הסעדים ומי נושא באחריות. לפי הטענה הזו, קבלת התיאוריה הזו הביאה להגנת-יתר שעומדת לרועץ לאינטרס שעליו מבקשים להגן. לטענתו של לארי לסיג (Lessig), מהות היצירה העכשווית היא אינטרטקסטואלית ומבוססת על ציטוטים ושאילות, כך שהגנת היתר מונעת יצירתיות. כמו כן, בכל הנוגע לפטנטים, לעתים כל מרכיביה של המצאה חדשה מוגנים בפטנט, כך שהנדיבות במתן פטנטים לדור הראשון של ממציאים פוגעת ביכולתם של ממציאים חדשים ליצור המצאות חדשות ולהביאן אל הצרכנים. כמו כן, צריך להביא בחשבון שהיווצרות האפשרות לשיתוף קבצים יצרה מודל חדש בתעשיית המוזיקה, שהרי המודל הישן הדיר את רוב בני החברה, וכמעט לא איפשר אף לאמנים עצמם להפיק רווחים, ואילו שיתוף הקבצים יוצר דמוקרטיזציה, גם במובן שאפשרויות הבחירה של הצרכנים גדולה הרבה יותר. כמו כן, ניתן להעלות את הטענה שיכולות להיות הגנות מחוץ לחקיקה, כגון אמצעים טכנולוגיים.
אשר להגנה על סודות מסחריים, זו נובעת ככל הנראה מהשאיפה לאפשר שיתוף מידע בתוך פירמות ע"מ לאפשר יעילות מסחרית. ההסבר הזה אינו מופרך, אך ניתן להעלות נגדו טענות שונות, כגון העובדה שההגנה מונעת שיתוף מידע *בין* פירמות (סקסניאן ורון גילסון). אשר לסימני מסחר, אין ספק שלתופעה יש שורשים היסטוריים עמוקים, בדמות הטבעת סימן לצורך זיהוי בעלות היצרן או הסוחר. לאחר מכן התפתחו דיני התחרות הבלתי הוגנת, שהגנו על יוצרים מפני פרקטיקות מסחריות בלתי מקובלות שמטרתן הטיית מסחר. אלה התפתחו במסגרת דיני היושר, וטיפלו בין השאר בשימוש בסימני מסחר באופן שנתפס כמפר את ההגינות המסחרית. מושא ההגנה כלל לא היה הצרכנים, אלא היצרנים. במאה האחרונה התחום הזה נבלע על תוכו וקרביו על ידי דיני ההגבלים העסקיים, וסימני המסחר הם השריד האחרון שלו ששמר על עצמאות. 

מקור שלישי הוא התיאוריה הכלכלית-אינפורמטיבית, המעמידה במרכזה את הצרכן. אמנם סימן המסחר משמש לציון מקור, אך המטרה בכך היא לחסוך לצרכנים עלויות מידע וליצור לבעל הסימן תמריץ לשמור על איכות גבוהה באספקת מוצרים ושירותים, שהרי אם ניתן יהיה להעתיק סימנים ללא הגבלה, לא יהיה ניתן לדעת איזה מוצר הוא הרצוי. בשלב הרביעי שמתרחש ממש בימים אלה, סימן המסחר הפך להיות הנכס הקנייני עצמו, כלומר שניתנת לו הגנה קניינית בזכות עצמו, ללא קשר להטעיית הצרכנים, אלא מתוך שאיפה להגן על ערך הסימן ועל תדמיתו (וזה מסביר את עילת הדילול והביזוי). הנכס הערטילאי נתפס כמגלם ערך שראוי להגנה, בלי קשר לשאלה אם הצרכן מוטעה כתוצאה מהשימוש ה"מבזה". יש ביקורת רבה על המגמה הזו, מתוך טענה שהיקף ההגנה שניתן הוא מוגזם ושיש לחזור לשלב השלישי. המצב היום מזכיר את הסיטואציה שבעבר, כל עוד שמוקד הדין היה היצרנים, לא הוקדשה תשומת לב רבה לשאלה האם הצרכנים נפגעים מההגנה. כיום לסימני מסחר יש אפקט של יצירת "מועדונים" וירטואליים, כלומר שרוכשי המוצרים הופכים אותם לחלק מהזהות שלהם, וזה דבר שיש בו כדי להצדיק הגנה מפני דילול, דבר שלא בטוח שהוא רצוי. 
15/3/2011 (מבוסס על סיכום של הילה גפני)
הסיבה העיקרית להחלטה לרשום סימן מסחר חדש היא רצון של היצרן למתג את עצמו באמצעות סימן חדש שישבה את עינם של הצרכנים וישמר את נאמנותם. הפק' מגדירה סימני מסחר כ" סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם", ו"סימן שירות" כ" סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין השירות שהוא נותן". כפי שניתן לראות, בישראל אין דרישה לשימוש בסימן בפועל כדרישת סף לרישומו, ומבחינה פרקטית יש לכך השלכות מרחיקות לכת, שכן אחת התוצאות הבלתי רצויות הוא שעסקים ירשמו סימנים מכל הבא ליד, גם אם אין בכוונתם לעשות בהם שימוש, ובכך ימנעו מאחרים להשתמש בהם. תוצאה זו ניתנת לתיקון a posteriori באמצעות ס' 41 לפקודה, אשר אחת מהעילות לביטול סימן רשום המנויות בו היא של היעדר שימוש בסימן במהלך שלוש שנים עובר ליום בקשת ביטול המוגשת ע"י כל צד ג' שהוא. חובת הרישום הנוצרת בפקודה היא קונסטיטוטיבית, דהיינו שהרישום הוא המעניק את ההגנה, אם כי הדין הישראלי מכיר גם ב"סימן מסחר מוכר היטב", אשר זוכה להגנה מסוימת גם אם לא נרשם.  

ס' 4 מפרט את ההליכים הקשורים לרישום, אשר תחילתם בהגשת בקשה לרשם הפטנטים וסימני המסחר. כל בקשה זו חייבת לציין במדויק את הסימן המבוקש כולל מאפיינים מיוחדים כגון צבעים (אם יש), וכן את ההגדר, היינו קטגוריית הטובין (34 במספר) או השירותים (11) שמוצר היצרן מתייחס אליה. כל בקשה המוגשת נבחנת, וניתנת לגביה החלטה שעשויה להיות קבלה מלאה של הסימן המבוקש, דחייתו המלאה, או התניית האישור בהודעת הסתלקות מטעם המבקש באשר לאחד או יותר מרכיבי הסימן. משך ההמתנה הממוצע לרישום הוא 10.5 חודשים, ולאחריו בקשה שאושרה מביאה לרישום הסימן לתקופה של עשר שנים, אשר ניתנת לחידוש (ס' 31-35) לתקופה של עשר שנים נוספות בכל פעם (ללא הגבלה), בעלות נוספת של 2,500 ₪. 

ס' 8 עוסק באופי המבחין של הסימן, שהוא מהותו של סימן מסחר, שכן תכליתו לאפשר לצרכן לזהות את היצרן ולא סוג מסוים של מוצרים או שירותים. ס' 8(א) קובע כי " אין סימן כשר לרישום כסימן מסחר אלא אם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים (להלן - בעל אופי מבחין)", בעוד שס"ק (ב) אומר את המובן מאליו, היינו שהרשם או ביהמ"ש הם שיקבעו האם לסימן המבוקש אופי מבחין. 
פסה"ד שמטפל באופן שיטתי בסוגיה של אופי מבחין הוא תקשורת וחינוך דתי-יהודי (עיתון "משפחה"), שם מבחין חשין בין ארבע קטגוריות של סימנים: (1)שמות גנריים, היינו כאלה המתייחסים לסוג השירותים או המוצרים שאליו משתייך השירות/הנכס נושא הסימן המבוקש, ואשר אינם כשירים לרישום כלל, בשל השאיפה למנוע מונופולין מוגזם ומכיוון שאין בהם כדי להבחין ספק אחד ממשנהו (אם כי בפועל ישנם מקרים שבהם הדין הישראלי דווקא מגן על סימנים כאלה); (2)שמות תיאוריים, המתאר תכונה או רכיב בטובין (כגון אגוזי או פרילי) ואשר אינם מזכים בהגנה משפטית אלא אם כן רכשו משמעות משנית, במובן שהמוצר הספציפי מזוהה עם יצרן מסוים. ההבחנה הזו באה לידי ביטוי בפס"ד גלאט עוף למהדרין נ' רשם הפטנטים, שם ביקשה העותרת לרשום את הסימן "גלאט למהדרין", וביהמ"ש העליון דחה (מן הסתם) את ערעורה במלים "לא רק שהרישום אינו כשר גלאט אלא אף אינו כשר מדעיקרא"; (3)שמות מרמזים, הרומזים על מרכיב או תכונה בטובין מבלי לתארם מפורשות ויוצרים זיקה מחשבתית בין המוצר ובין היצרן (אל על, "חלונות" של מייקרוסופט), ומשום כך נחשבים לבעלי אופי מבחין וזוכים להגנה משפטית; ושמות שרירותיים או בידיוניים, היינו צירופי אותיות וכיו"ב אשר הומצאו במיוחד או שאין בינם ובין המוצר זיקה קוגניטיבית טבעית (אפל, אורנג'), ומבחינה משפטית זוכים להגנה החזקה ביותר. 
דווקא לאור הקושי בביסוס שם מסוג זה, הצלחתם של סימנים שרירותיים עשויה להביאם להפוך לשם גנרי (כפי שניתן לראות בדוגמאות כגון "פלאפון" או ג'יפ), דבר שיסכן את תוקף סימן המסחר שלהם, והיו מקרים בהם חברות השקיעו כספים בקמפיינים שנועדו למנוע זאת, כגון קוקה-קולה ששלחה בודקים אנונימיים לרכוש "קוקה קולה" ואיימה על ספקים שמכרו משקה שאינו המוצר שלה, או חברת מכונות הצילום Xerox שהקדישה לכך מסע פרסום תחת הכותרת You can't Xerox that. תופעת ה"דינמיקה ההפוכה" שאותה תיארנו היא מעין צדק פואטי, מכיוון שאך מן הדין שיצרן שהסימן שלו רכש עצמה כה גדולה עד שהשתלט אפקטיבית על השוק ומזוהה עם פלח השוק כולו, ישקיע כספים על מנת לשמר את הסימן שלו.     
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אחת הסוגיות המעניינות העולות בהקשר של סימני מסחר הוא שאלת הרישום של סימן תלת-מימדי, אשר החוק מאפשר, אבל בכך לא תם העניין. בפסה"ד המרכזי בעניין, פס"ד טופיפי, היה מדובר בטענת חב' זרה כי צורתו התלת-מימדית של המוצר שלה כשרה כשלעצמה להירשם כסימן מסחר. לאחר שנחה דעתו של ביהמ"ש כי המערערת עמדה בדרישות הפרוצדוראליות לרישום סימן תלת-מימדי, הוא עובר לדון בשאלה האם הסימן עומד בדרישת האופי המבחין. אופי מבחין יכול להיות אינהרנטי במידה והסימן הוא צירוף אותיות או סימנים אקראי, שאין לו משמעות אחרת. אפשרות אחרת היא שהאופי המובחן יהיה נרכש, כלומר שהוא מזוהה עם היצרן. 
בהקשר זה, הקושי ברישום סימן מסחר תלת-מימדי עשוי להיות בראש ובראשונה יצירת מונופול על צורה, דבר שיפגע בתחרות מכיוון שיגזול מיצרנים אחרים את האפשרות לעשות שימוש ביתרונות הפונקציונאליים והאסתטיים של אותה הצורה. קושי שני שמזכיר הש' גרוניס הוא שמאחר והבחירה בצורה מונעת מהשיקולים שהוזכרנו, הרי הצרכן עשוי לזהות את הצורה באופן גנרי עם סוג המוצרים בו מדובר, ולא להיות מסוגל לזהות את המוצר עם היצרן, שזו תכליתו של סימן מסחר, כך שספק אם לצורה יכול להיות אופי מבחין אינהרנטי. חשש שלישי הוא שרישום סימני מסחר תלת-מימדיים יאפשר "מסלול עוקף" של דיני הפטנטים והמדגמים, מכיוון שההגנה על מדגמים מוגבלת הרבה יותר, ואילו סימני מסחר יכולים ליהנות מהגנה נצחית למעשה. לאור השיקולים הללו קובע גרוניס כי סימן צורה בעל אופי מבחין אינהרנטי אינו כשר לרישום מכיוון שאינו יכול לשמש כסימן מסחר, תוך הכרה בכך שקשה מאוד ליצור מבחן שיפריד את השיקולים הפונקציונאליים משיקולי עיצוב בר-הבחנה. לעומת זאת, בהחלט ייתכן שצורת מוצר תרכוש אופי מבחין ולכן אין מניעה עקרונית לרישום סימן תלת-מימדי בעל אופי מבחין נרכש, אלא אם הצורה אומצה משיקולים פונקציונאליים או אסתטיים. 

ההלכה הזו אינה מובנת מאליה, שכן ביהמ"ש היה עשוי לקבוע שצורת המוצר לעולם אינה כשירה לרישום, כפי שטענה המשיבה במקרה זה. לחילופין, הוא יכול היה לקבוע שצורה כשירה לרישום תמיד, ככל שיש לה אופי מבחין. הדרך בה הוא בוחר ללכת היא הדרישה שהאופי המבחין יהיה נרכש ושהצורה שנבחרת לא תהיה פונקציונאלית, אלא שתוצאת ההכרעה הזו עשויה להיות שמרחב המחייה של סימנים תלת-מימדיים יצטמצם מאוד, שכן בפועל קשה מאוד לחשוב על מקרים בהם צורת המוצר מושפעת משיקולים מסוג זה. לאור זאת, ייתכן שהדרך לאפשר יישום של המבחן הוא לקבוע ששיקולים פונקציונאליים לא יפסלו לחלוטין את הרישום, ולקבוע את משקלם המותר של שיקולים כאלה. בשורה התחתונה המבחן מותיר הרבה מאוד סימני שאלה, מכיוון שלכל עיצוב יש משמעות פונקציונאלית או אסתטית, ולא ברור האם מתן ההגנה הנוספת כאן יוצרת איזשהו ערך מוסף, או שמא היה עדיף לקבוע שאין הגנה לצורות מוצרים. גם לא בטוח שמתן הגנה חיוני להצלחה מסחרית, או שהשאיפה להגן על מקוריות ויצירתיות מצדיקה מתן הגנה לכל מוצר.
הסוגיה חזרה לדיון בפס"ד עין גדי קוסמטיקס נ' רשם הפטנטים, שם הגישה המערערת שלוש בקשות לרישום סימני מסחר, ששניים מהן עסקו במארזים והשלישית עסקה בצורתו של נר מקראי. הרשם דחה את בקשותיה, ובערעור בעליון קבע הש' פוגלמן, בהתייחס לבקשה השלישית, כי הסימן המבוקש אינו בעל אופי מבחין אינהרנטי מכיוון שצורתו סטנדרטית לחלוטין, והמבקשת לא הרימה את נטל ההוכחה כי יש לו אופי מבחין נרכש. אשר לשאלת המארזים (אשר נותרה בצ"ע בפס"ד טופיפי), קובע ביהמ"ש כי אין צורך להיכנס לעובי הקורה מבחינת האפשרות ליישם את המבחן שנקבע ביחס לצורת מוצרים, מאחר ושני המארזים נעדרי אופי מבחין כלשהו. פסה"ד הזה מבהיר את הסכנה הגלומה במתן הגנה על סימן מסחר תלת-מימדי, מכיוון שאין כל היגיון כלכלי או מסחרי במתן מונופול על צורה השאובה ממצאים ארכיאולוגיים ולחלוטין אינה פרי המצאתה ופיתוחה של המערערת. הש' פוגלמן גם חוזר ומדגיש כי את דרישת הפונקציונאליות יש לפרש בהרחבה. קושי נוסף ביישום המבחנים הנ"ל הוא שלא ברור מהם הקריטריונים לקיומו של אופי מבחין נרכש, אבל בוחנים בד"כ את משך השימוש בסימן, אופי והיקף השימוש, היקף הפרסום והזיהוי בין המוצר ובין מקורו, וקיום חיקויים של הסימן ע"י מתחרים במטרה להיבנות ממנו. 
דוגמה נוספת לעניין זה הייתה בפס"ד שניתן בבש"א (ת"א) 19972/06 פררו נ' בולוס נאיל, שם "פררו רושה" הגישו תביעה על הפרת סימן מסחר נגד יבואן שוקולדים מסין שהמוצרים שלו היו עטופים בנייר עם כיתוב בדומה לזה של התובעת, הש' זפט לא התקשה לפסוק לטובת יצרן הממתקים האיטלקי, אף על פי שהכיר בכך שאין דמיון בשמות או בעיצוב של סימני המסחר, ושהאריזות ששימשו לשיווק המוצרים היו שונות לחלוטין, מכיוון שלדעתו משקלם של הללו נמוך מאחר ומדובר במוצרי מדף שהצרכן אינו צריך להזכיר את שמם לצורך ביצוע הקנייה. לא ברור אם מושא התביעה היה בכלל בר-הגנה, שכן חזות המוצר על עטיפת המתכת לא הייתה סימן רשום, וגם אם הנימוק הוא "סימן מוכר היטב", הרי שלא היה כאן דמיון שיש בו כדי להטעות. מכאן עולה שהגנה על צורה יכולה להינתן כתוצאה מהאינסטינקט השיפוטי, ולמרות שבעקבות הלכת טופיפי יהיה כנראה קצת קשה יותר להגיע לתוצאה הזו, זה לא בלתי-אפשרי.  
לקרוא: להשלים פס"ד דלתא + פס"ד שיופיעו בתקשוב
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מבחינת רישום סימני מסחר, קיימים שלושה הליכים אפשריים. ההליך הרגיל מתבצע מול הרשם ונערך במעמד צד אחד, היינו הצד בעל העסק המבקש לרשום את הסימן. במקרה כזה על הרשם לקבל החלטה האם לרשום את הסימן או לא, בהתחשב באופי המבחין ולאחר שווידא שאף אחת מהעילות לאי-רישום לפי ס' 11 אינה מתקיימת. הליך אפשרי שני הוא התנגדות לרישום סימן (לפי ס' 24), שבמסגרתו ניתנת הזדמנות לבעלי עסקים או לגורמים אחרים להתנגד לרישום הסימן. ס' 24 מונה שתי עילות אפשריות לבקשה כזו, והן כי קיימת סיבה המסמיכה את הרשם לסרב, או כי המתנגד טוען שהוא בעל הסימן. הליך אפשרי שלישי הוא בקשה למחיקת סימן רשום לפי ס' 39, שבמסגרתה לאחר שהרישום כבר הושלם מגיש צד ג' כלשהו בקשה למחיקתו מהפנקסים בשל היות הסימן בלתי כשר לרישום לפי ס' 7-11 או בשל סכנה לתחרות בלתי הוגנת. הסיבה לכך שיש צורך בכל ההליכים האלה היא, שעם כל המאמץ והרצון המושקע בהליך הרישום המקורי, לא תמיד תהליך הבחינה מצליח לסנן את כל הבקשות הבעייתיות, וכמובן שלצד מעוניין יש אמצעים רבים יותר לחשוף חולשות וקשיים שנסתרו מעיני הרשם. כמו כן, כמובן שקיים הבדל אינהרנטי בין תהליך הרישום המנדטורי ובין תהליכי התנגדות, שכן בעוד שהראשון נועד לשרת את הציבור על ידי בחינת בקשות בצורה יעילה, תהליך התנגדות נעשה הרבה פחות בשיטת הסרט הנע ומוקדשת בו תשומת-לב אינדיבידואלית לסימן ולצדדים. כמובן שאם במהלך תהליך הבחינה הועלו התנגדויות וערעורים, ל-file wrapper יש חשיבות גם בהליך מחיקה.

ס' 11 מונה נסיבות שבהן סימן מבוקש אינו כשר לרישום, ומה"לאו" שומעים את ההן. הרשימה כוללת: (1)זיקה לנשיא (מה שאינו אומר שאי אפשר להשתמש במילה 'נשיא', רק שלא ניתן לרשום סימן מסחר הכולל את המילה הזו); (2)דגלי המדינה ומוסדותיה ודגלי אומות (אם כי שוב, העובדה שלא ניתן לנכס את האלמנטים אינה גורעת מהאפשרות להשתמש בהם ללא בלעדיות); (5)סימן הפוגע בתקה"צ או במוסר (אחת הדוגמאות היא הלוגו "לך תצטיין" והשם FCUK שבו השתמשה חברת הלבשה מסוימת); (6)"סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור, סימן המכיל ציון מקור כוזב וסימן המעודד התחרות בלתי הוגנת במסחר". התנאי הזה מפיק הרבה מאוד אפשרויות להתנגדות, מאחר והוא מחייב את הרשם לשקול את הסיכוי שרישום הסימן המבוקש יביא לתביעות בגין הפרת סימנים רשומים. מובן שכמו במקרים אחרים, עדיף ככל הניתן למנוע הפרות מסוג זה ex ante. אחת הדוגמאות לפסילה על סמך הסעיף הזה הייתה בע"א 6181/96 קרדי נ' Bacardi & Co. Ltd, שם המערער שהיה בעל עסק לדברי הלבשה ביקש לרשום סימן בסוג 25, הבקשה פורסמה ביומן סימני המסחר, ואז הוגשה התנגדות מטעם המשיבה, שהינה יצרן משקאות חריפים מפורסמת (שהחלה לייצר גם חולצות), אם כי לא היה לה סימן רשום בישראל. הרשם קבע שרישום הסימן המבוקש תיצור סכנה להטעיית הציבור ולתחרות בלתי הוגנת, והמערער פנה לביהמ"ש העליון, אשר עסק בשאלה האם הרשם רשאי לפסול סימן מבוקש בנסיבות הללו. הש' אנגלרד דן בהופעתו וחשיבותו של המוניטין המסחרי הבינ"ל במקום או בנוסף לשווקים מקומיים, ובחשיבותה של הלכת הדילול, היינו הסיכון שרישום הסימן ידלל את המוניטין של החב' הבינ"ל. השימוש בסימן המפורסם מאפשר למבקש לצאת נשכר מהמוניטין שלא הוא עמל עליו, כך שהוא עושה עושר שלא במשפט, ונוסף על כך, גם אם הציבור אינו מתבלבל בין המוצר של קראדי ובין המוצר של המשיבה, קיימת קרבה אסוציאטיבית שפוגמת במוניטין שלה. כמו כן, לאור האפשרות שהמשיבה תבקש לרשום את סימנה בישראל, אין לאפשר את רישום הסימן המבוקש, שאם לא תאמר כן, יימנע רישום הסימן המפורסם בשל רישום סימנו של היצרן המקומי. 

שני סעיפי משנה רלבנטיים נוספים הם 11(13) ו-(14). ס' 11(13) קובע איסור על רישום סימן שהוא "זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו רשום לעניין טובין שלגביהם מוכר הסימן היטב או טובין מאותו הגדר". אם נחזור לדוגמה של "בקרדי", הרי שניתן היה להשתמש בס' 11(13) על מנת למנוע את רישום הסימן "בקרדי" ב-K אילו היה מתייחס לטובין מאותו הגדר, כלומר משקאות חריפים. ס' 11(14) אוסר על רישום סימן הזהה או דומה עד כדי להטעות לסימן מסחר מוכר היטב שנרשם, וזאת אף לגבי טובין שאינם מאותו הגדר, אם יש בסימן המבוקש כדי להצביע על זיקה לסימן המוכר היטב ובעל הסימן עלול להיפגע מכך. הסיפא "אפשרות לפגיעה בבעל הסימן" נועדה להרחיב את היקף ההגנה הניתנת לבעלי סימנים מוכרים היטב מפני דילול, וזוהי ההגנה החזקה ביותר הניתנת. במידה מסוימת הס' הבעייתי מבין כל אלה הוא 11(13), מכיוון שלכאורה הוא יוצר תמריץ שלילי לחברות זרות לרשום את הסימנים שלהן, אך לאור הכלכלה הגלובאלית והשאיפה לאפשר כניסת חברות זרות לשוק הישראלי, לא נראה שזה טיעון משכנע במיוחד. 

כאמור, קיימים הליכים רבים במסגרת התנגדות או בקשות מחיקה. אחת הדוגמאות היא גול תעשיות בע"מ (המבקשת) נ' עלית תעשיות בע"מ (המתנגדת). המבקשת ביקשה לרשום את הסימן "גולים" על מסטיקים עגולים, בעוד שלמתנגדת היה סימן בשם "ג'ולים" על מסטיקים כאלה, והעלתה את כל הטענות הרלבנטיות ע"פ ס' 11(6) ו-11(9) (העוסק בסימן זהה לסימן רשום של בעלים אחרים). הטענה הייתה שמדובר באותן אותיות, פרט לגרש ולהבדל בין התנועה O ו-U. חרף הדמיון הלא מבוטל, הרשם דחה את ההתנגדות בטענה ששני השמות נשמעים שונים לחלוטין ואף משמעותם שונה, ולאור ההבדלים האלה אין סכנה להטעיית הציבור. מקרה שני הוא Nike נ' שי מכר סחר, אשר בו היה מדובר בסימן הרשום Hike של המשיבה, אשר החב' הבינ"ל ביקשה למחוק. נייקי טענו כי מאחר ובארץ מבטאים את שם החברה כ"נייק" קיימת כאן אפשרות לבלבול, והעלו גם את הטיעון המקורי כי ה-H  הלטינית זהה ל-N  הקירילית. הרשם הפעיל את "מבחן המראה והצליל" וקבע כי שתי המלים אכן דומות מאוד בחזותן, ושגם הצליל דומה ביותר בשל השיבוש שחל בהגייה בעברית. הוא בחן גם את סוג הסחורות, קהל הלקוחות וצינורות השיווק, וקבע שדי לענייננו בכך ששתי החברות נמצאות בתחום הנעליים ושאין נפקות לכך שנייקי מוכרת גם מוצרים נוספים, שאין משמעות לכך ששני סוגי המוצרים נמכרים באותן חנויות, ושגם טווח המחירים השונה פועל לרעת המשיבה מכיוון שהוא יוצר גם סכנה לדילול. גם "מבחן השכל הישר ושאר נסיבות העניין" אינו מועיל למשיבה, והתוצאה הייתה שהרשם החליט שסימנה אכן יימחק. 

דוגמה נוספת היא הסאגה של מולטילוק נ' רב-בריח, אשר בשנת 2002 הגיעו להסכם על שימוש משותף בסימן השרירן, לפיו הראשונה תשתמש בו ביחס למנעולים והשנייה ביחס לדלתות. ב-2008 החליטו רב-בריח לעדכן את הדמות בסימן ולהתחיל לייצר גם מנעולים ואמצעי הגנה. מולטילוק ביקשו למנוע מרב-בריח את רישום הסימן החדש, וב-2009 פסק הש' זפט במחוזי ת"א כי אין דימיון בין הלוגו המקורי ובין הלוגו החדש, ודחה את כל בקשותיה של מולטילוק. אלה ערערו לעליון, ובינואר 2010 גרוניס הפך את החלטת המחוזי ופסק כי בהחלט קיימת סכנה מאחר ושתי הדמויות אכן דומות, ובמיוחד לאור העובדה שרב-בריח ממשיכה במקביל להשתמש גם בלוגו הישן. רב-בריח הגישו תביעה נוספת ועדיין לא ברור כיצד העניין יסתיים.     
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בפס"ד דלתא היה מדובר בבקשת חברת ההלבשה (המבקשת) לרשום את הסימן "דרג'ילינג" ביחס לקו חדש של מוצריה. בבקשה נתקלה בהתנגדותה של מועצת התה של הודו, בשל סוג התה הידוע שמקורו במחוז בהודו, מכיוון שהשם לקוח ממקום גיאוגרפי, כלומר שם שיש בו ציון מקור. הרשם קיבל את הסימן המבוקש, ומועצת התה ערערה לעליון, ושם התקיים דיון בשאלה האם הפנייה לס' 11(13)-(14) מייתרת את הפנייה לס' 11(6) ו-(11), אשר הועלה בטענה ש"דלתא" מנסה לנכס לעצמה שם של חבל ארץ בהודו. הש' ברלינר מפעילה את "מבחן השכל הישר", שניתן לפרשו כניסיון להתעלות מעל לפרטים הטכניים ולקבוע באופן הגיוני האם ייתכן שתהיה כאן הטעייה. כאן היא מכריעה כי קיים הבדל משמעותי בסוגי הטובין, וכמו כן שמועצת התה הינה גוף סטטוטורי שכל תכליתו לעסוק בענייני התה, ושאין חשש שירחיב את פעילותו לתחומי מסחר אחרים, בניגוד למצב בפס"ד קרדי. 
אלא שלא די בכך, מכיוון שגם אם אין חשש להטעייה, ניתן לטעון כי אישור הבקשה יוצר חשש לדילול סימנה של מועצת התה. כדי לבחון האם אכן כך, השופטת מציבה ארבעה קריטריונים מצטברים: (1)האם מדובר בעסק מפורסם חוצה גבולות (מוניטין בינ"ל); (2)לסימן עצמה כה גדולה (מבחינת אסוציאציה של יוקרה ואיכות) עד שהיא חורגת מן המוצר הספציפי; (3)השימוש של מבקש הרישום בסימן נועד לקדם את עסקו באמצעות ניצול המוניטין של הסימן המפורסם (כלומר, הי"נ של המבקש); (4)רמת ההתנהגות הנדרשת ע"פ דיני התחרות הבלתי הוגנת צריכה להיקבע ע"פ סטנדרטים חברתיים כלליים. במקרה שלפנינו אין כל סיבה להניח כי דלתא ניסתה להיבנות מהמוניטין של מועצת התה. מאחר ואין סכנה להטעייה ואין סכנת דילול, רישום הסימן דרג'ילינג ע"י דלתא אינו עומד בסתירה לשום סטנדרט חברתי. אלא שבנוסף לשיקול הזה ניתן לטעון שאם קיימת אפשרות כלשהי לגרם נזק ברישום, הסימן הוא בעייתי. ניתן גם לטעון שמועצת התה יכלה אפילו לצאת נשכרת מרישום הסימן של דלתא, והסיבה שבכל זאת היא התנגדה יכולה להיות קשורה לשאיפה הקמאית משהו להגן על קניין גם מסכנות דמיוניות. 

אשר לסימנים המציינים מקור גיאוגרפי, יש מקרים בהם המקור הגיאוגרפי הוא המעניק ערך למוצר, כמו לגבי "שמפיין", "בורדו" או "קשמיר", ועל ציוני מקור גיאוגרפיים יש הגנה חזקה מאוד. אחת הסיבות לכך היא המסורת הקשורה לייצור המוצר המזוהה עם חבל ארץ מסוים, אך הדבר אינו מסביר מדוע ציוני מקור גיאוגרפיים צריכים לזכות להגנה טובה יותר מאשר סימנים אחרים. התשובה היא ככל הנראה שאם עד כה דיברנו על סימני מסחר בהקשר של הבחנה בין יצרנים ויצירת תמריץ לשמירה על איכות, הרי שבהקשר של אזורים גיאוגרפיים המטרה היא לבדל אותם (ולא את היצרנים) מאזורים גיאוגרפיים אחרים בשל מאפיינים הרלבנטיים לאיכות המוצר. כמו כן, סימני המקור הגיאוגרפיים זוכים להגנה במיוחד מהפרספקטיבה התרבותית והעניין בשימור ערכים משותפים. עם זאת, ההגנה על סימני מקור גיאוגרפיים בעייתית במובן מסוים, מכיוון שאם יצרן אינדיבידואלי מייצר מוצרים לא איכותיים, הוא יפנים את העלויות, אך יצרן שכזה הממוקם באזור הגיאוגרפי ה"נכון" יכול להיות טרמפיסט במובן שהמוצר הקלוקל שלו יזיק למוניטין של כלל היצרנים באזור. בדיוק מהסיבה הזו היצרנים מעוניינים בקיום מערכת רגולטורית המפקחת על איכות המוצרים המזוהים עם חבל-ארץ מסוים באופן שימנע את ניצול המוניטין הזה לרעה, וזה בדיוק תפקידה של מועצת התה של הודו במקרה שלפנינו. 

מקרה נוסף בו נדונו השאלות הללו היה פס"ד טעם טבע, שם המערערת, יצרנית התכשיר מגה גלופלקס, התנגדה לרישום הסימן "מגה ריפלקס" למוצר שנועד לאותה מטרה. הש' גרוניס מסביר שסוגיית הדמיון עולה בשלושה הקשרים, היינו בעת בחינתו של הסימן לרישום (ס' 11(9), (13), (14) ו-(12)), בעת בחינת שאלת הפרתו של סימן ובעת בחינת תביעה בגין גניבת עין. בכל אחד מהמקרים נעשה שימוש באותם המבחנים, המכונים יחד "המבחן המשולש": מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות ומבחן שאר נסיבות העניין (וכמו כן מוזכר גם מבחן השכל ישר). במקרה שלפנינו אין דמיון רב מבחינת המראה, אך יש דמיון מבחינת הצליל. אין הכרעה מה מבין שני הקריטריונים האלה מהותי יותר, ולפיכך השופט מבחין בין מוצרים המונחים על המדף (ואשר לגביהם המראה חשוב יותר) ובין מוצרים שיש צורך לבקש מהמוכר (אשר לגביהם הצליל חשוב יותר). כמו כן, במקרה הזה המוצר פורסם באמצעות הרדיו ואין ספק שהצליל היה מוכר לקונים הפוטנציאליים הרבה יותר מחזות הסימן. 

ביחס למבחן סוג הסחורות והלקוחות, הש' מזכיר כי ככל שמחיר הסחורה גבוה יותר יש פחות חשש להטעייה, וכי יש צורך לבחון אם שני המוצרים פונים לאותו קהל לקוחות והאם חוג הלקוחות מתוחכם באופן שימנע ממנו להתבלבל ביניהם. במקרה שלפנינו מחיר המוצר אמנם אינו טריוויאלי, אך מצד שני אין מדובר במחיר שיוצר אצל הצרכן רמת זהירות גבוהה. עם זאת, מדובר בקבוצת לקוחות מובחנת ובעלת מאפיינים בולטים משלה, אשר לא סביר לייחס לה את היכולת לשכוח באיזה מוצר היא משתמשת. עדיין, הוא קובע כי למבחן זה יש משקל משני ביחס למשקלו של מבחן המראה והצליל. אשר למבחן שאר נסיבות הענין, הש' מזכיר את ההשקעה הרבה במסע הפרסום ומתמקד בעיקר בהודעת ההסתלקות של המערערת על הרכיב "מגה". בניגוד לדעה בביהמ"ש קמא, אומר הש' כי לא ניתן להתעלם מהרכיב המשותף, אלא רק שיש להחליש את ההגנה הניתנת בגינו, וביחס לשכל הישר אומר הש' כי לפעמים יש מסר רעיוני זהה בבסיס שני המוצרים, אשר בגינו אמנם קיימת הטעייה.

פסה"ד הזה בעייתי בהתייחסותו להודעת ההסתלקות, שהרי לשם בחינת ההטעייה הוא מתייחס לסימן בשלמותו. לכאורה, הדבר יוצר תמריץ ליצרנים להשתמש במלים גנריות תוך מתן הודעת הסתלקות. גם העובדה שמדובר במוצר הנמכר תוך סיועו של מוכר יכולה להתפרש לשתי פנים, מכיוון שסביר שהרוקח יציג בפני הלקוח את שני המוצרים ובכך הוא יגלה ללקוח שקיימים שני מוצרים אשר ביניהם הוא יכול לבחור לפי ראות עיניו ובאופן מושכל. כמו כן, הסבר דרכי השיווק במקרה זה עשוי להביא למניפולציה של הפרסום על פי מאפייני המוצר, כלומר שיצרן מתוחכם החושש להיחשד בניסיון להטעות צרכנים יבחר באפיק פרסום שימנע את הסיכון הזה. יש לציין גם כי מדובר באוכלוסייה שאינה ממהרת להוציא מאות שקלים מבלי להיות בטוחה לחלוטין בזהות המוצר שהיא מבקשת לרכוש. 

מקרה נוסף בו נעשה שימוש במבחן המראה והצליל הוא החלטת הרשם שראינו לעיל בעניין Nike נ' שי מכר (בעניין Hike), ורע"א 1400/97 אסם נ' פיקנטי, שהיה מעין מלחמת עולמות לגבי הפרת הסימן "במבה" על ידי חטיף מתחרה בשם "סמבה" שאפילו לא נרשם. מקרה נוסף היה עלית נ' Kraft Foods (שמייצרת או משווקת את שוקולד מילקה), בניסיון למנוע את רישום סימן המסחר שלהם, הכולל פרה. "עלית" טענו כי הסימן שלהם מוכר היטב וכי השוקולד שלהם ידוע בישראל כ"שוקולד פרה", וכי אם הסימן "מילקה" יהיה רשום הדבר יבלבל את הצרכנים. לעומת זאת, מבקשת הסימן הצביעה על כך שהסימן שלה רשום ב-50 מדינות ברחבי העולם ושאין כל סיבה שלא יהיה רשום גם בישראל. יתר על כן, "עלית" מסרה הודעת הסתלקות ביחס לפרה, מה שלא הפריע לה לטעון כי היא זו שיצרה את הזיקה בין דמות הפרה ובין השוקולד. התנגדותה של "עלית" נדחתה בסופו של דבר תוך בחינה דקדקנית של מראה שתי הפרות, שממנה עלה כי אין דמיון מטעה. החשש כאן היה שמונופול של "עלית" על דמות הפרה מהווה תחרות בלתי הוגנת, והושם דגש רב על כך של"עלית" ניתנה אפשרות לעצב את הפרה שלה כרצונה ולהשתמש בעיצוב זה, אך לא בכל פרה שהיא.  
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בע"א 1677/05 Deutsche Telekom נ' E! Entertainment (29/6/2006) התנגדה המערערת להחלטת הרשם לאפשר את רישום הסימן E! Online מכוח סעיפי 11(5) ו-(9), בטענה שהרישום עשוי להביא לבלבול ביחס לסימנה שלה, T Online. בערעור בעליון דחתה הש' ברלינר את הערעור מן הטעם שהמערערת נתנה הודעת הסתלקות ביחס לרכיב "Online", וייחסה לכך משקל משמעותי, תוך הסבר כי אם היה הרשם מקבל את ההתנגדות למרות הודעת ההסתלקות, משמעות הדבר תהיה מונופול על המילה שעליה וויתרה המערערת. הנימוק הזה נשמע הגיוני, אף על פי שעל פניו יש כאן הרבה יותר מקום לטעות מאשר בפרשת "טעם טבע".

מבחן שני במסגרת "המבחן המשולש" הוא מבחן חוג הלקוחות, שנדון בהרחבה ברע"א 4196/93 שפע בר ניהול ושירותים (1991) בע"מ נ' שפע מסעדות יצור ושיווק ארוחות מוכנות (1984). במקרה זה הבחין ביהמ"ש בין חוג הלקוחות החילוני של המשיבה ובין חוג הלקוחות החרדי של המבקשת, ולאור זאת לא ראה להכיר בדמיון מטעה על אף השם הכמעט-זהה. לעומת זאת, בת"א (י-ם) 7361/05 מייזליק נ' קרשי אינטרנשיונל בע"מ (2007) הש' לא התייחס לקהל הלקוחות בפועל אלא ל"צרכן הממוצע" או "צרכן סביר", המוגדר כ"זה הרוכש את המוצר מבלי שמקדיש לעניין זמן רב לצורך בחינה מדוקדקת ומבלי שהוא עורך השוואה בין המוצרים בשוק". 
אשר לעניין היקף ההגנה, נשאלת השאלה כיצד משפיע סיווג הסימן על עצמת ההגנה לה זכאי הסימן. בפרשת Gateway נ' פסקול בע"מ היה מדובר ביצרנית חומרה שהחזיקה בסימן Gateway2000, לאחר מתן הודעת הסלקות באשר לכל אחד מהרכיבים, וביצרנית תוכנה (המשיבה) להמרת תכנים לתקשורת סלולרית, אשר ביקשה לרשום את הסימן GateWave. המערערת התנגדה לבקשה, ובמקביל לכך ביקשה בעצמה לרשום מספר סימני מסחר נוספים. הרשם דחה את ההתנגדות תוך התעלמות מהסימנים החדשים של המערערת, והעניין הגיע לדיון בביהמ"ש העליון. 
הש' ג'ובראן קובע כי לעקרון המובחנות של סימני המסחר יש שתי תכליות, והן ההגנה על הצרכן מפני בלבול ועלויות, ועל בעלי העסקים מפני תחרות בלתי הוגנת ומונופולים שיסכנו את התחרות. הוא גם מצביע על כך ששתי התכליות האלה עשויות להביא לתוצאות סותרות מבחינת הסוגיות העומדות על הפרק. כשמדובר בשמות תיאוריים, יצירת משמעות משנית מגשימה את האינטרס של הצרכנים בזיהוי ובהבחנה בין המוצרים, אך אינה פותרת את הבעיה האחרת. לפיכך הקטגוריזציה הזו ממשיכה להיות חשובה גם לאחר הרישום, בניגוד לטענה שהעלתה המערערת לפיה מרגע שהסימן התקבל לרישום ההגנה שצריכה להינתן לו היא זהה בלא קשר לסיווגו. הש' קובע כי בעולם החומרה סימנה של המערערת הוא רומז, בעוד שאילו היה מדובר במוצרי תוכנה הוא היה תיאורי. ככל שאופי הסימן קרוב יותר לקוטב השרירותי, תגבר ההגנה עליו במובן שתהיה לבעליו זכות חזקה יותר להתנגד לרישום סימנים אחרים, בעוד שככל שהוא תיאורי יותר ההגנה עליו תהיה חלשה יותר. הש' התייחס גם לשאלה האם יש לבחון את הדמיון בין הסימנים על פי הרישום או שמא יש לבחון את השימוש בפועל, וקבע כי יש להתחיל מעיון בפנקס, אך לא ניתן להתעלם גם מהשימוש. 
פס"ד נוסף שעסק בסוגיות דומות היה עניין אווזי הזהב נ' יהודה אווזי, שם המשיבה הייתה רשת המסעדות הידועה בכינוי "אווזי", אשר התנגדה לקריאת שמה של מסעדה בב"ש "אווזי הזהב". ביהמ"ש המחוזי קבע כי שם זה יוצר חשש להטעיית הציבור, וקבע בראש ובראשונה כי על בעל המערערת לשנות את הלוגו באופן שיבהיר את ההבדל בין השמות. בעליון קבע הש' דוד חשין כי שמה של המשיבה הוא שם תיאורי שרכש אופי מבחין, וככזה מגיעה לו הגנה שאינה משתרעת על הטיות וסמיכויות. לעומת זאת, אילו היה מדובר בשם שרירותי, גם השימוש בצורות אלה של השם היה נאסר. עם זאת, הש' הכיר בכך שיש סכנה לבלבול, ולכן חייב את המערער להקפיד על הרישום השונה ועל הניקוד. 
ברע"א 4322/09 ש.א. פורמט סחר ושירותים נ' א.ש. שניר בע"מ היה מדובר בתביעה בגין הפרתו לכאורה של סימן מסחר (Gold Label) שהגישה המערערת המייצרת תוסף לדלק, ע"י המשיבה שהייתה בעלת הסימן Gold 55. במקרה הזה. הש' גרוניס בחן את השימוש במילה Gold והגיע למסקנה כי מטרתו היא ציון איכות, ולכן מדובר בסימן תיאורי, אף על פי שלא מדובר במתכת או בגוון. מכיוון שכך, היקף ההגנה שיש לתת לסימן הוא מצומצם ביותר, והמשיבה לא הפרה אותו בכך שסיפקה מוצרים תוך שימוש במילה זו. עם זאת, הש' קובע כי עוולת גניבת העין אכן התקיימה, מכיוון שעיצוב שני המוצרים היה כמעט זהה – שני המוצרים נמכרו במיכלים מוזהבים זהים בנפח 1/2 ליטר. 

פס"ד רלבנטי נוסף הוא ברע"א 7863/09 ג.ו.פ שמש השקעות בע"מ נ' נעמה מנשה, שם קיבל הש' גרוניס חלקית את הערעור על החלטת ביהמ"ש המחוזי. המשיב כאן היה הבעלים של שתי מסעדות בר"ג ושל שלושה סימני מסחר מעוצבים: "שמש", "מטעמי שמש" ו"שווארמה שמש". המערערת פתחה מסעדה בשם "מסעדת שמש" בת"א, והגישו בה מאכלים דומים במחירים דומים. לאחר הגשת התביעה הם החליפו את השלט שמעל לחנותם מ"שמש" ל"מסעדת שמש טעים אש", תוך שינוי בעיצוב האותיות. במקרה הזה עמד גרוניס על הקושי בסיווג המילה "שמש", מכיוון שהאסוציאציה הראשונה שלה אינה מסעדת בשרים דווקא, ויחד עם זאת הוא מצמצם את היקף ההגנה שהעניק לה ביהמ"ש המחוזי. בסופו של דבר נפסק כי על המערערים להקפיד על רישום שתי המלים "מסעדת שמש" באופן זהה ותוך איור מבחין, בדומה למה שנקבע בפרשת אווזי.    
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פרק ז' לפקודת סימני המסחר מפרט מספר זכויות השמורות לבעל סימן המסחר. הזכויות האלה כוללות זכות בלעדית לשימוש ייחודי בסימן ביחס לטובין שאליהם מתייחס או נרשם הסימן (ס' 46), זכות להעביר קניינית את הזכויות בסימן הרשום (ס' 48), והזכות להעניק רשות שימוש חוזית בסימן מסחר רשום (ס' 49(ג)). כזכור, רשימת הזכויות הקנייניות המוכרות כוללת את הזכות להדיר אחרים מהקניין, להשתמש בו ולהפיק ממנו תועלת ולהעבירו לאחרים, כך שלכאורה מרשימת הזכויות המוקנות בגין סימן מסחר נעדרת זכות ההדרה, אך כאן נכנסת לתמונה ההפרה. ההפרה מוגדרת בס' 1 לפק' כך:

" שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך -
(1)
בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לענין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר;

(2)
בסימן מסחר רשום, לשם פרסום טובין מסוג הטובין שלגביהם נרשם הסימן או לשם פרסום טובין מאותו הגדר;
(3)
בסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, או בסימן הדומה לו עד כדי להטעות לענין טובין שלגביהם מוכר הסימן או לענין טובין מאותו הגדר;
(4)
בסימן מסחר מוכר היטב, שהוא סימן מסחר רשום, או בסימן הדומה לו, לענין טובין שאינם מאותו הגדר, ובלבד שיש בשימוש זה כדי להצביע על קשר בין הטובין האמורים לבין בעל הסימן הרשום ובעל הסימן הרשום, עלול להיפגע כתוצאה משימוש כאמור;

אם כן, ההגדרה מבחינה בין סימנים רשומים לכאלה שאינם רשומים, ובין סימנים מוכרים היטב לסימנים אחרים, וכמובן שכל סימן יכול להיות ממויין ע"פ כל אחת משתי הקטגוריות האלה. כאשר עסקינן בסימנים רשומים שאינם מוכרים היטב, ישנה חשיבות לעניין ה"הגדר", כלומר לא רק הטובין או השירותים שבדיוק ביחס אליהם נרשם הסימן, אלא גם לקרובים אליהם. לעומת זאת, סימנים מוכרים היטב זוכים בהגנה עודפת, הן מכיוון שהם מוגנים גם אם אינם רשומים (אם כי רק ביחס לטובין מאותו הגדר), והן מכיוון שאם הם רשומים ההגנה חלה גם על טובין או שירותים שאינם מאותו הגדר כלל, כלומר דילול. מבחינת האבולוציה של תיאוריית סימני המסחר, ההטעייה היא העיקר, ואכן שלוש האפשרויות הראשונות מתייחסות להיבט של הגנה מפני הטעייה צרכנית, ובמובן הזה ההגדר מבחין. לעומת זאת, הקטגוריה הרביעית מבטאת השקפה על הסימן כעל נכס שיש להגן עליו מפני גריעה ושימוש אינטרסנטי ע"י גורמים המעוניינים לנצל את המוניטין של הסימן ללא הרשאת הבעלים. 
הפק' אינה מגדירה מהם "טובין מאותו הגדר", וההבחנה הזו פותחה בפסיקה. אחד מפסה"ד המרכזיים הראשונים שעסקו בכך היה ע"א 352/69 מנהטן נ' המגפר, שבו התובעת שייצרה מוצרי הלבשה תחתונה ביקשה סעד נ' הנתבעת, שביקשה להשתמש במילה "מנהטן" ביחס לנעליים. ביהמ"ש קבע כי מוצרי הלבשה והנעלה אינם "אותו הגדר", ושלצורך פסיקה בשאלה האם טובין מסוימים משתייכים לאותו הגדר יש לבחון את מהותם, הייעוד שהם ממלאים ואופן השיווק. תפיסה זו אינה רלבנטית לתקופתנו, כפי שמדגים ע"א 3559/02 טוטו זהב נ' המועצה להסדר הימורים בספורט, שם מסבירה בייניש כי אין לפרש את המונח "אותו הגדר" בצורה דווקנית וצרה, בשל מגמות הגלובליזציה והתפשטות יצרנים לתחומי ייצור שונים, ולכן השאלה שצריכה להישאל היא האם מדובר באותה "משפחה מסחרית". מפרספקטיבה כזו ניתן להניח שהלבשה והנעלה דווקא כן ייחשבו למוצרים "מאותו הגדר". לדברי כבה"נ, במסגרת "משפחה" כזו מתקיים החשש שהצרכן יסיק את קיומו של קשר או חסות מטעם בעל הסימן הרשום על העושים בו שימוש. עם זאת, לא תמיד הדברים כה ברורים, כמו במקרים הלא מעטים של שותפויות מסחריות בין יצרני מוצרים מסוגים שונים לחלוטין, כגון ביגוד ורכב. 

מאחר וה"הגדר" נועד להוות צוהר לסוגיית ההטעייה, יש להזכיר בהקשר זה את עוולת גניבת העין (ס' 1 לחוק עוולות מסחריות), שהיא התנהגות של יצרן היוצרת אצל הצרכן את הרושם כי מקור מוצריו מקורם ביצרן אחר, או כלשון ס' 1(א), "לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר". יסודות העוולה הם קיום מוניטין וחשש סביר להטעיית הציבור, והמבחן להוכחתם הוא המבחן המשולש המוכר לנו מדיני סימני המסחר. בעילה הזו ניתן לעשות שימוש לחילופין או במצטבר לעילת הפרת סימן מסחר, כאשר דרישת המוניטין מהווה תחליף לדרישת הרישום. נשאלת השאלה האם ההבדל הזה משמעותי, והתשובה היא שיש לו משמעות מוגבלת, גם מכיוון שאם הסימן מוכר היטב אין משמעות רבה לשאלה אם הוא רשום או לא, אך בעיקר מכיוון שכאשר יש למוצר מוניטין המאפשר לתבוע בגין גניבת עין, יש לו אופי מבחין המאפשר לרשום אותו, והסיבה שסימן כזה נשאר בלתי-רשום היא כוח האינרציה, למרות קיום משמעות משנית. עם זאת, עוולת גניבת העין אינה מתמקדת רק בסימן עצמו, אלא בכלל החוזי והתנהגות היצרן, ובכלל זה פרטים שאולי הם קטנים או זניחים מכדי להיות רלבנטיים לעניין רישום. במקרים כאלה הוכחת המוניטין קשה יותר, ובצדק, מכיוון שהraison d'être של העוולה הוא שימוש שלא כדין במוניטין של הזולת.  

פסה"ד המעניין הראשון שעסק בסוגיות הכרוכות בעוולת גניבת העין הוא פרו-פרו נ' פרומין, ערעור על מתן סעד זמני שאסר על המערערת לרשום סימני מסחר. לגבי הסימן "פרוביסק" מתבסס עיקר הניתוח על הפרת סימן מסחר, וביהמ"ש קובע (בהתבסס על תצהירי סוכני המשיבה) כי קיימת סכנה להטעיית שני סוגי הצרכנים הפוטנציאליים (הן החנוונים והן הקונים בחנויות), וכי השם לא נבחר באקראי אלא ע"מ להיבנות מן המוניטין של המשיבה. אשר לשם "פרו-פרו", ביהמ"ש קבע כי המשיבה לא הצליחה להוכיח מוניטין בצורה מספקת, מכיוון שהשימוש שלה בשם הזה היה מצומצם. 

פסה"ד מעניין נוסף בהקשר זה הוא ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה 1997 בע"מ נ' SBC בע"מ, שכזכור עסק בשני עיתונים לציבור החרדי שנקראו "משפחה" ו"משפחה טובה". מובן שלא היה מדובר בסימנים רשומים מכיוון שלא ניתן לרשום מילה גנרית כמו "משפחה". הש' חשין מסביר כי "מוניטין" משמעו היכולת לזהות מוצר עם ספק מסוים, וש"משפחה" הוא שם תיאורי שעל מנת לזכות בהגנה בגינו יש צורך במשמעות משנית, והמערערים לא הרימו את נטל ההוכחה לקיומה של משמעות כזו, ולא הראו כי השם מזוהה דווקא איתם ולא עם המשיבים, ולעניין זה אין די בשימוש ממושך. לכאורה, די היה בכך כדי להגיע לפסוק שלא קמה למערערים עילת גניבת העין, אך בכל זאת חשין דן גם בהיבט של חשש להטעיית הציבור, וקובע שדווקא משום שמדובר בשם תיאורי פוחת החשש להטעייה. הוא גם קובע שראוי לקחת את הסיכון לטעות למען האינטרס בתחרות חופשית ומניעת ניכוס של מלים משימוש הציבור. שנית, מכיוון שמדובר בגניבת עין, אין להסתפק בהשוואת השמות, ואכן הוא מצביע על קיום הבדל משמעותי בעיצוב החזותי בין שני העיתונים ובתכנים הכלולים בהם. ניתן לטעון כי במקרה מעין זה אמנם יש סיכוי גדול יותר לטעות מכיוון שמדובר בטווח מחירים נמוך, אך גם מחיר הטעות אינו גדול, והתוצאה היא ששופטים עשויים לקבל הכרעות לפי הקו המותווה כאן או זה שראינו בפס"ד טעם טבע, בלא שתהיה אחידות. 
פס"ד חדש שניתן בסוגיית ההפרה הוא זה של הש' מיכל אגמון בפרשת אדידס נ' יאסין, אשר מדגישה כי התכלית המקורית של דיני סימני המסחר הייתה מניעת פרקטיקות מסחריות נפסדות, אולם בעשורים האחרונים סימני המסחר עצמם הפכו לנכס בעל ערך כלכלי ותדמיתי. לאור זאת היא מעלה את השאלה האם השינוי הזה צריך להביא לשינוי גם בדין ולהרחבת ההגנה גם למקרים בהם אין חשש להטעיית הצרכנים ושבהם אין התנהגות לא הוגנת מצד הנתבע. הש' קובעת כי הרציונל שמאחורי הגנה על פטנטים וזכויות יוצרים אינו קיים בסימני מסחר מכיוון שחברות אינן יוצרות דבר חדש ולכן אין הצדקה ליצירת תמריץ ליצירתיות שלהן. לאחר מכן היא מדגישה את חשיבותה של "נחלת הכלל" ואת העובדה שהפקעת צורה או מילה מרשות הכלל פוגעת הן בתחרות החופשית והן באפשרות הביטוי. 
בעניין התחרות החופשית היא מצביעה על כך שהגנה רחבה תיצור "חסמי כניסה" ליצרנים חדשים, ותייקר את המוצרים עבור הצרכנים מכיוון שמחירם יגלם את הייעוץ המשפטי ועלויות הליטיגציה. כמו כן, היא דנה במה שהיא מכנה "אפקט מצנן" ושניתן באותה מידה לכנות "אפקט חלוקתי", כלומר שסימני המסחר משמשים להרחקת גורמים חלשים מן השוק, כך שהשוק נותר באופן בלעדי בידי ה"כרישים" הגדולים. היא מביאה גם אספקט מעניין של המותג כערוץ תקשורת, ושל הנעליים של הנתבע כמתן אפשרות לקהלים שונים למתג את עצמם, ומזכירה כי דווקא בשל עצמתו של סימן המסחר של אדידס אין מקום לטעות והנתבע בחר בעיצוב בתו"ל. מתוך כל השיקולים האלה מגיעה הש' למסקנה כי אין מקום להרחבת ההגנה, ומפעילה את המבחן המשולש ע"מ להראות כי אין חשש להטעייה. מסיבה זו אין חשש גם לגניבת עין על אף המוניטין של "אדידס".  

אחד הפרטים המעניינים בפרשה הזו הוא הצעות הפשרה של הנתבע, אשר היה מוכן לשנות את העיצוב ע"מ לשחרר את מוצריו מהמכס, והדבר מצביע על כך שככל הנראה העיצוב באמת לא היה חשוב לו. שנית, אסטרטגיית הליטיגציה של אדידס שבחרה לתבוע את המתחרים הקטנים לפני שהם מתמודדים עם שחקני ענק אחרים הייתה נכונה, למרות שבמקרה הזה נתקלו בשופטת הלא- נכונה מבחינתם. שלישית, במקרה הזה נראה שהצדק עם השופטת במובן שחיקויים מהסוג הזה רק משביחים את המוצרים הממותגים בהקשר התדמיתי. רביעית, פסה"ד מצביע על המתח בין המותג כערך ובין ההיבט האינפורמטיבי של זיהוי המוצר, והוא חשוב מהבחינה שהוא יוצר ליצרנים תמריץ להעביר לצרכנים את המסר הנקי והמדויק ביותר המייצג את המוצר שלהם ותו לא, ומבהיר שלא כל קפריזה תדמיתית של חברת ענק צריכה לזכות בהגנה, ואם הדבר יביא להפחתת ההשקעה בפרסום ובשיווק, מה טוב.  
17/5/2011 (הושלם ע"פ סיכום של אלעד סירקיס)
פס"ד פניציה עוסק בטענת העתקת עיצוב המוצר, כאשר ההבדל בין שלושת הדגמים היה הטבעת שם היצרן ומקום ייצור הכוסות. בעוד שהמחוזי קבע כי עיצוב כוסות המערערת בדומה לאלה של המשיבה מהווה גניבת עין, קבעה הש' נתניהו כי העוולה קמה מקום שנעשה שימוש במוניטין של יצרן אחר, אך לא כאשר אין פגיעה במוניטין. ההערכה כי הנתבע חיקה את עיצוב מוצרי התובע אינה כשלעצמה הוכחה לרכישת מוניטין ע"י האחרון (גם אם נעשה בעיצוב "שימוש נרחב"). המוניטין עשוי אמנם להיות מגולם בעיצוב עצמו, אולם רק לעתים נדירות העיצוב ייתפס כהצדקה למתן צו מניעה, וזאת מטעמים שבמדיניות, כלומר עידוד התחרות גם במחיר הפחתת ההגנה על זכויות הקניין של היצרן המקורי. מסיבה זו חיקוי ואפילו מדוייק לא ייחשב לגניבת עין אם לעיצובו או צורתו של המוצר יש עבור הצרכן חשיבות פונקציונאלית או אסתטית שאינה ספציפית לתובע. במלים אחרות, על התובע מוטל נטל כבד בדמות הצורך להוכיח כי המוניטין שלו, ולא פונקציונאליות כלשהי בעיצוב המוצר, היא זו שהביאה להעתקת צורתו. במלים אחרות, ככל שהמוצר בסיסי יותר יהיה קשה יותר לבסס מוניטין. 
כאמור, המוניטין קם לא מ"שימוש נרחב" אלא מייחוס המוצר ליצרן ע"י הציבור, ולכן ככל שצרכנים רכשו את מוצר המערערת בשל העיצוב הפונקציונאלי, אין בכך מילוי של דרישת המוניטין. יתר על כן, גם כשהעיצוב אינו משרת מטרה פונקציונאלית, אין בחיקוי כשלעצמו כדי לבסס מוניטין, שאם לא כן ייפגע תוקף הכלל לפיו החיקוי מותר. הש' מלץ הסכים עם פסה"ד של נתניהו, תוך הסתייגות הן מהמשקל המועט שייחסה לרוחב השימוש והן מהמשקל הרב שייחסה להוכחת מוניטין בציבור. הוא אף גרס כי במקרה בו העיצוב לא נועד להגשים מטרה פונקציונאלית, הרי שעצם החיקוי מעיד על קיום מוניטין (על כך ניתן לטעון כי גם מילוי קריטריונים אסתטיים הוא מעין-פונקציונאליות). 
ניתן לראות כי פסה"ד מעלה שתי דרישות להוכחת עוולת גניבת העין, והן קיום מוניטין והעתקה לשם ניצול המוניטין, וכי רף העמידה בדרישות הללו הינו גבוה מאוד. כמו כן, ראוי לציין כי סקרי דעת קהל המשמשים לשם ביסוס מוניטין הם כלי בעייתי, מכיוון שהרבה תלוי באופן בו השאלות מנוסחות, ולא ברור באיזו מידה של הצלחה מזוהה מצב מעורב, בו הצרכן רוכש מוצר הן בשל עיצוב פונקציונאלי והן בשל זיהוי המקור. 
עד כה דיברנו על עוולות הנובעות מסכנת ההטעייה באשר למקור המוצר או השירות (הפרת סימן מסחר וגניבת עין), היינו על מצב שבו גוף מסחרי פועל שלא על פי הסטנדרטים של תחרות הוגנת. לעומת זאת, עילת הדילול נובעת מחשיבה קניינית על סימן המסחר כרכושו של גוף מסחרי, המגלם השקעה כספית, ולא מהחשש להטעיית צרכנים. בפסיקה הוגדרה עוולת הדילול ככזו הקמה מקום שנעשה שימוש בסימן מסחר חזק ללא רשות בעליו וללא יצירת הטעיה, באופן המביא לשחיקה וטשטוש של התדמית הייחודית והאיכותית שהסימן הצליח להעביר לצרכניו, וכתוצאה מכך נפגמת תדמיתו החיובית של סימן המסחר בקרב קהל הצרכנים ונגרעת ייחודיותו. הבעייתיות בעילה זו נובעת מההרחבה הניכרת שהיא מאפשרת להגנה על סימני המסחר, הרחבה שאינה רצויה הן מבחינת יצירת מונופולים והן מבחינת ההשקעה האינסופית בסימני מסחר, שאינה תמיד רצויה או אפקטיבית מבחינה כלכלית טהורה, וייתכן שיש מקום להעדיף על פניה צורות השקעה אחרות. 

כפי שראינו, בפסה"ד דלתא מציינת הש' ברלינר מבחן בן ארבעה שלבים לקיומו של דילול. בראש ובראשונה יש להוכיח כי סימן המסחר של העסק התובע הוא מפורסם וחוצה גבולות; שנית, יש להראות כי לסימן עצמה כה גדולה שהיא חורגת מהמוצר הספציפי, היינו שלסימן יש ערך כלכלי בזכות עצמו; שלישית, יש להוכיח כי הנתבע ביקש לעשות שימוש במוניטין של הסימן המפורסם למען קידום עסקיו שלו; ורביעית, רמת ההתנהגות הנדרשת ע"פ דיני התחרות הבלתי הוגנת צריכים להיקבע ע"פ סטנדרטים חברתיים ראויים. 

אחת הדוגמאות בה נדונה עילת הדילול היא בהתנגדות לרישום סימן מסחר "טל עדן" שהוגשה על ידי תנובה, אשר גרסה בראש ובראשונה לחשש להטעייה ורק לאחר מכן לדילול. לאחר שהסביר כי הדילול נגרם כאשר נעשה בסימן מסחר שימוש ללא הסכמה באופן המטשטש את ייחודיותו וגורע מכח המכירה הגלום בו, גם כאשר אין סכנה להטעייה, קובע שלמוביץ כי ספק אם למילה 'טל' מוניטין עצמאי, וכי כלל לא ברור אם מבקשת הרישום ביקשה להיבנות מהמוניטין של המתנגדת. אילו זו הייתה שאיפתה, הייתה מעתיקה את המוצר באופן שידמה לזה של תנובה. מעבר לנחוץ מוסיף הפוסק כי אין הצדקה לתת לתנובה מונופול על המילה "טל", באשר אינה שרירותית אלא נגזרת מהמילה "אמנטל", ולפיכך היא מרמזת ואינה ראויה אלא להגנה פחותה. מקרה נוסף הוא זה שבו להקת "מטאליקה" התנגדה לרישום הסימן metalika לגבי רהיטי גן מברזל. טענת הדילול של הלהקה נדחתה ע"י הפוסק, בנימוק שלא כל מילה שמזכירה או מהווה סימן מוכר מדללת אותו. במקרה זה מדובר בשני שדות סמנטיים שונים, שכן סימן הלהקה מפנה לתחום המוזיקלי ואילו הסימן המבוקש לרישום מפנה אל החומר, ולכן לא ייתכן קשר אסוציאטיבי. כפי שראינו, גם בפס"ד אדידס טענת הדילול נדחתה בנימוק שמאחר ולא השם "אדידס" ולא הסימן המעוצב הופיעו על גבי הנעליים, אין להידרש כלל לעילת הדילול. 
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ראינו שעילת הדילול הוכרה במשפט הישראלי, ואחת הדוגמאות לכך היא פס"ד קרדי. מקרה נוסף היה ת"א (ת"א) 2070/90 שאנל נ' ברקוביץ', שם העלה בית האופנה הצרפתי עילה של גניבת עין נגד יצרן ישראלי של תיקים שלטענתה דמו מאוד למוצריה. ביהמ"ש פסק לטובת התובעת, אף על פי שבאותה העת המוצרים שלה לא נמכרו בישראל, בשל המוניטין שלה וחשיפת הצרכנים גם לחברות הפועלות מחוץ לגבולות המדינה. מקרה אחר היה ת"א (ת"א) 147/94 המ' 976/94 Cartier נ' סנוקרסט, שביקשה לשווק גלידה תחת השם "קרטייה". במקרה הזה קבע ביהמ"ש כי חב' הגלידות בחרה בשם זה למוצריה בשל המוניטין היוקרתיים של חב' התכשיטים. 

במקרה אחר, ע"א 9191/03 Vin Spirit נ' אבסולוט שוז, שם המערערת הסקנדינבית, יצרנית הוודקה הידועה "אבסולוט", טענה כי יצרנית הנעליים הישראלית ביקשה להיבנות מהמוניטין שלה. לכאורה הדמיון לפס"ד קרדי היה צריך להביא לתוצאה דומה, אך הש' רובינשטיין דחה את התביעה הן לעניין דילול והן לעניין גניבת עין, והסביר כי רמת ההגנה הניתנת בדין הישראלי לסימנים מוכרים היטב גבוהה מזו הניתנת לסימנים רגילים, וסימן מוכר היטב שנרשם מגן לבעליו הגנה רחבה המשתרעת גם על פני מוצרים ושירותים שאינם מאותו הגדר. הוא מבחין בין "רף ההטעייה" ובין "רף הקשר" שהינו נמוך יותר, מכיוון שכל שאנו מבקשים הוא שהצרכנים יקשרו באופן אסוציאטיבי בין סימן הנתבע ובין הסימן המוכר-היטב של התובע. רובינשטיין מדגיש כי יש להיזהר מהרחבת יתר של ההגנה על הקניין הרוחני. גם תחת רף הקשר יש צורך ב"זיקה ניכרת" ובתשתית ממשית לאפשרות לפגיעה בסימן המוכר. לא די בכך שהמילה "אבסולוט" חוזרת בשני המקרים כדי לאסור על הנתבעים להשתמש בה, ואפילו ברף הנמוך של רף הקשר אין דמיון בין נעליים לוודקה, מה גם שהנתבעת הוסיפה למילה "אבסולוט" את האות E על מנת לבדל את עצמה. בדונו בעילת גניבת העין, רובינשטיין מדגיש כי המילה היא מילונית ונעשה בה שימוש רחב, וכן כי חוג הלקוחות שונה לחלוטין. מקרים נוספים בהם לא הוכר דילול הם פס"ד דלתא, ההתנגדות לרישום הסימן "טל עמק", פס"ד אדידס והתנגדות לרישום הסימן "Metalika". 
אם כן, ניתן לראות כי היו פסיקות לכאן ולכאן, וזה לא אקראי, מכיוון שאפשר לראות מכנה משותף בין המקרים בהם נפסק באופן דומה. הסבר אחד יכול להיות שהמקרים בהם הוכר דילול הם כאלה בהם השם היה אקראי, בעוד במקרים האחרים המילה השנויה במחלוקת הייתה גנרית. הסבר אחר ותקף יותר הוא מידת תוה"ל של הנתבע, והשאלה האם הוא ניסה להיבנות מהמוניטין של הנתבע. במקרה של אבסולוט שוז, למשל, בהחלט סביר להשתמש במלה זו בלי כל קשר ליצרנית הוודקה. אותם דברים אמורים בעניין "טל עדן", שהרי המילה "טל" הייתה קשורה לסוג הגבינה "אמנטל", והחוזי של שתי הגבינות היה שונה. במקרה "מטליקה" לא סביר שיצרנית מוצרי המתכת ניסתה להיבנות מהמוניטין של הלהקה. לעומת זאת, במקרים בהם הוכר דילול לא יכלה להיות סיבה אחרת לבחירה בשם (שנוטה במקרים כאלה להיות שרירותי) מעבר לניסיון להידמות ליצרן מפורסם. ראוי להדגיש כי עצם הקישור האסוציאטיבי עם מאפיינים של שם אינו צריך להוביל לקבלת הטענה כי לפנינו דילול. 
נשאלת השאלה האם מתוקף התיאוריה של הגנה על השקעה בנכסים אין זה ראוי להכיר תמיד בעילת הדילול, לאור השקעתו של היצרן-התובע. אחת הסיבות לכך יכולה להיות שתביעות בסימני מסחר פוגעות בצדדים שלישיים רבים, ובסופו של דבר מאיימות על השוק החופשי ועל התחרות. נימוק כלכלי לעניין זה הוא שהגנת יתר יכולה להביא להשקעת יתר, שאם מגיעים אליה פירוש הדבר הוא בזבוז משאבים בלתי רצוי חברתית, מכיוון שאנו כחברה סבורים שהיה עדיף להוציא את הכספים הללו באופן אחר. מסיבה זו, לא ייתכן שבעל הסימן יוכל לקבוע את רמת ההגנה באופן חד-צדדי, כלומר שדי יהיה בכך שהוא יצביע על השקעתו כדי לתת לו הגנה אבסולוטית.

אחת ההגנות בפני טענה של הפרת סימן היא "שימוש אמת", וזו באה לידי ביטוי בע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב נ' המועצה להימור הימורים בספורט. במקרה הזה היה מדובר, כזכור, במועדון לקוחות שמטרת פעילותו הייתה הגדלת הסיכוי לזכייה בטוטו, ושפעילותו הייתה לצנינים בעיני המועצה, מכיון שהיא זו המציעה למכירה את טופסי הטוטו. המערערת טענה כי "טוטו" היא מילה גנרית ואינה ראויה להגנה, והגישה ראיות שלפיהן היא מזוהה עם תחום ההימורים. על כך הגיבה בייניש בטענה חריגה, לפיה גם אם הסימן גנרי הוא ראוי להגנה אם רכש משמעות משנית. זוהי קביעה שיש בה כשל לוגי, מכיוון ש"גנרי" משמעו זיהוי של מילה עם מוצר או שירות (להבדיל מספק), בעוד ש"משמעות משנית" מזוהה עם ספק מסוים. ההבחנה הזו יכולה להיות רלבנטית לגבי שמות תיאוריים, אך לא מן הראוי להרחיב אותה לשמות גנריים מכיוון שמשמעות הדבר תהיה מונופול על מילה מילונית והפקעתה מרשות הכלל. זה מקומם שבעתיים מכיוון שלמועצה יש מונופול סטטוטורי ומובן מאליו שהיא רכשה משמעות משנית בשם "טוטו", והדבר גם מאפשר לה למנוע מהציבור שירותים שהיא עצמה אינה מספקת. 
הטיעון השני שהועלה בערעור היה, שאף אם הסימן "טוטו" מוגן, אין הפרה במקרה זה מכיוון שהעיצוב הגראפי ועצם השם שונה מאוד, בשל תוספת דמות הכדורגלן והמילה "זהב". על כך אומרת בייניש כי אין די בשינויים הללו, מכיוון שבמשך הזמן השם "טוטו זהב" יקוצר ל"טוטו". הטענה השנייה והחזקה יותר היא שהמילה "זהב" אינה חזקה מספיק, ולא זו בלבד, אלא שבשל היותה Intra-brand classification כמו ("ויזה זהב") הלקוחות לא רק ייחסו את פעילות מועדון הלקוחות לזו של המועצה, אלא אף יטעו לחשוב שלקוחות המועדון הם לקוחות מועדפים שלה. שלישית, כאשר הסימנים זהים, חזקה שהציבור יוטעה. רק תוספת דומיננטית, בעלת משמעות שאינה קשורה לסימן המסחר, ושיש בה כדי לבטל את הדמיון התודעתי לסימן הרשום, תביא לפטור מאחריות. בהקשר זה ניסו המערערים לטעון גם כי אין מדובר במוצרים "מאותו הגדר", מכיוון שהם מציעים שירות בעוד המועצה מציעה מוצר (טפסים). גם הטענה הזו נדחית ע"י כבה"ש, אשר מסבירה כי המוצר והשירות כה קרובים זה לזה שלא ניתן עוד להבחין ביניהם במישור של "טובין מאותו הגדר". 

שלישית, המערערים טענו כי ביהמ"ש המחוזי טעה בהפעלת מבחני גניבת העין, ועל כך מגיבה השופטת בטענה כי המוניטין נובע הלכה למעשה מן המונופול הסטטוטורי, וכי המערערת יוצרת סכנת הטעייה אצל הציבור. מעבר לכל זה, יש בפסה"ד התייחסות גם לטענת "שימוש אמת" (ס' 47), שהיא כאמור אולי ההגנה היחידה הניתנת ל"מפֵרי" סימני מסחר במסגרת הפקודה. דווקא לאור הקלות היחסית להוכיח הפרה, דילול או גניבת עין, ובהיעדר יוזמה להרחבת ההגנות ע"י המחוקק, ישנה חשיבות גדולה לכך שבימ"ש ירחיבו את ההכרה בהגנה הקיימת. לפי ס' 47, רישום סימן מסחר לא ימנע מאדם לעשות שימוש אמת בשמו, בשמו הגיאוגרפי של מקום העסק שלו או בהגדר אמיתי של מוצריו, מכיוון שאחרת יווצר מצב אבסורדי בו כל המקדים לרשום מילה מפורסמת, גם אם אין לו קשר אליה, יזכה במונופול וימנע את שיווק המוצר הנוגע אליה. השאלה הזו מתעוררת גם במקרה של יצרנים המוכרים חלקי חילוף למוצריה של חברה אחרת, או גם במקרה של פרסומת השוואתית, שכלל לא ברור אם הדין הישראלי מאפשר אותה.    
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הגנת שימוש האמת באה לידי ביטוי בפס"ד טוטו זהב, שם הוצבה דילמה בין הגנה על זכותו הקניינית של בעל הסימן ובין תחרות הוגנת, תוך מתן אפשרות לזיהוי מוצרים ושירותים. המבחן המשולש שפיתחה בייניש לעניין זה מכיל את המרכיבים הבאים: (1)המוצר אינו ניתן לשימוש בקלות ללא אזכור סימן המסחר; (2)השימוש/אזכור בסימן המסחר הוא במידה שאינה עולה על הנדרש לשם הזיהוי; (3)אזכור הסימן או השימוש בו אינו מצביע על זכות שניתנת למשתמש/ מתחרה. אגב, גם במקרה שכל התנאים מתקיימים, ניתן להניח שההכרעה כפופה להתקיימותו של עקרון תוה"ל. 

המבחן הזה מחליף או לפחות מרחיב מבחן קודם שנהג במשפט הישראלי, הוא מבחן ה"נחיצות הסבירה". המבחן הזה נדון בה"פ 5115/97 Gillette נ' עמיר שיווק, שם המשיבה ייבאה סכיני גילוח המתאימים לידיות של ז'ילט, וציינה זאת בפרסומותיה. מובן שאם נאסור עליה לפרסם עובדה זו, הרי שלז'ילט יינתן מונופול על סכיני הגילוח, ואכן ביהמ"ש קבע כי אין מדובר בהפרת סימן מסחר, מכיוון שללא שימוש בסימן לא הייתה למשיבה יכולת לשווק לציבור את סחורתו, ומכאן שהמקרה עומד בדרישת ה"נחיצות הסבירה". 

המבחן המשולש נולד בארה"ב, בפרשה בה להקת הבנים New Kids on the Block תבעה עיתון שביקש מקוראיו לדרג את חבר הלהקה החביב עליהם, בטענה כי מדובר בהפרת סימן המסחר שלהם, אך ביהמ"ש קבע כי דרישות המבחן המשולש מתקיימות מכיוון שלא הייתה דרך יעילה לתאר את הלהקה מבלי להשתמש בסימן שלה, השימוש לא עלה על הנחוץ, ואזכור שם הלהקה לא הצביע על חסות. יש לציין כי בארה"ב יש הגנת "שימוש הוגן" בתחום סימני המסחר, אם כי הוא צר יותר מאשר בתחום זכויות היוצרים. מכאן יוצא שעל אף התוצאה בפס"ד טוטו זהב, בייניש למעשה הרחיבה בו את הגנת שימוש האמת. עם זאת, סביר להניח שעדיין לא ניתן יהיה להגן על שימוש בסימן מעוצב במסגרת פרסום מוצרים "תואמים", אף על פי שתוצאת הדבר פוגעת בתחרות החופשית ומרעה עם הצרכנים. 
כשחושבים על משמעויות המבחן, השורה התחתונה היא שהגנת "שימוש האמת" מספקת הגנה צרה ביותר, בניגוד לדיני זכויות היוצרים בהם הגנת השימוש ההוגן היא רחבה ומפוארת. ניתן להסביר זאת בכך שדיני זכויות היוצרים מגנים הן מפני שימוש מסחרי והן מפני שימוש לא-מסחרי, בעוד שההגנה על סימני מסחר רלבנטית לעולם העסקי בלבד. בדרך אגב, נשאלת השאלה מדוע לא ניתן לרשום סימן תיאורי אם ס' 47 מגן על שימוש מהסוג הזה, והתשובה היא ככל הנראה שהדבר יפתח פתח לתביעות אינסופיות ויאלץ צדדים להתגונן, והצורך הזה לא ייחסך מהם רק משום שקיימת הגנה. 
פרשת אלוניאל נ' מקדונלד התחילה בכך שביהמ"ש המחוזי קיבל את תביעתו של השחקן וקבע שהחב' הפרה את פרטיותו, פגעה בזכות הקניין שלו לפי חו"י: כבה"א, הוציאה עליו לשון הרע, גרמה להפ"ח בינו ובין בורגר קינג ועשתה עושר ולא במשפט על חשבונו בשל השימוש בראיון שנתן למקומון "זמן תל אביב". בעליון הדברים התהפכו, כאשר ריבלין חייב דווקא את השחקן לשלם פיצויים בסך 20,000 ₪ לתאגיד. ריבלין מתמקד בס' 46(2), האוסר על שימוש בסימן רשום או סימן הדומה לו כדי להטעות במסגרת פרסום. במקרה הזה היה מדובר בשני מוצרים מאותו הגדר מכיוון ששתי הרשתות עוסקות בשיווק מזון מהיר. ריבלין קבע שהשמות מקדונלד ומקדונלד'ס זהים למעשה, והצופים בתשדיר לא יכלו להבחין ביניהם, מה גם שהוזכרו בע"פ. בניגוד לכל הפסיקה הקודמת, הוא קובע גם שהעובדה שאין כאן סכנת הטעייה אינה מעלה ואינה מורידה לשם הוכחת אחריות להפרת הסימן, מכיוון שהדין הישראלי אוסר על כל שימוש המניב יתרון פסול, ובמקרה הזה השימוש מניב יתרון פסול מכיוון שהוא מלבין את פני המתחרים, וכן נהנה מהמיתוג החזק של התאגיד. ריבלין אומנם מסייג ואומר שנדיר שתיווצר חבות בגין הפרת סימן גם ללא הטעייה, אבל זה בדיוק אחד המקרים האלה.
אשר להגנת שימוש האמת, ריבלין מזכיר שהיא נחוצה ע"מ למנוע מונופול רחב מדיי, בדיוק כפי שאמרה בייניש בפס"ד טוטו זהב, אלא שיש לצמצם אותה כאשר המשתמש מנסה במודע להפיק יתרון עסקי בלתי הוגן משימוש בסימנו של אחר, כמו במקרה שלפנינו, שהלא מובן שלא במקרה נבחר השחקן לככב בפרסומת. בפועל, שימוש אמת יוכר רק כשהדבר ממלא אינטרס ציבורי, וכאן הנטל על "ברגר קינג" להראות שהשימוש שלהם ממלא אינטרס כזה. הם מנסים לעשות זאת באמצעות הטענה שמדובר בפרסומת השוואתית החיונית לתחרות חופשית, אך ריבלין קובע שלא ברור כלל אם הדין בישראל מתיר פרסומת השוואתית, ובנוסף לכך הפרסומת כלל לא סיפקה אינפורמציה המאפשרת לציבור להשוות בין שתי הרשתות. כמו כן, ריבלין אף אינו מותיר למקדונלד את הגנת שימוש האמת בשמו, בנימוק שהסכמתו להשתתף בפרסומת של "ברגר קינג", מתוך ידיעה באיזה אופן יעשו בו שימוש, נגועה בחוסר תו"ל. לעומתו, הש' נאור מביעה את הדיעה כי בהיעדר חשש להטעייה, אין הפרת סימן מסחר, ושאין הצדקה להרחיב את ההגנה מעבר לתכליות דיני סימני המסחר. 
פסה"ד הזה הסתיים, אם כן, בתוצאה בעייתית ביותר, מכיוון שלא ברור כיצד מק'דונלדס יכלו לטעון שנפגעו מהפרסום הזה בדרך כלשהי. פרסום כזה צריך להיות מותר למטרת הגנה על התחרות החופשית, וניתן לטעון שמדובר כאן בפרסומת השוואתית בהחלט, מכיוון שההשוואה באה לידי ביטוי לא רק במתן נתונים עובדתיים על המוצרים אלא גם ביכולת להפיק פרסומת "מגניבה" יותר. ריבלין מתמקד אך ורק באינטרס הקנייני של התאגיד, ואינו מייחס חשיבות רבה להגנה על חופש הביטוי בהקשר של פרסומת. פגם נוסף בפסה"ד הוא, שלא די בכך שריבלין מצמצם את הגנת שימוש האמת למצב שבו היא מגנה על אינטרס ציבורי ראשון במעלה, אלא גם מרחיב עד אין-קץ את הגדרת ההפרה. כמו כן, ההיתלות בעיקרון תוה"ל כאילו הוא מסיים כל דיון אינה מוצדקת, מכיוון שהתוצאה היא פוריטניות שאינה עולה בקנה אחד עם חיי המסחר ושאינה חייבת להתקבל. הדוגמה לכך היא הפרשה האמריקנית הנוגעת לחברה שייצרה חטיפי כלבים הדומים למוצרי לואי וויטון, ושבה פסק ביהמ"ש בלי היסוס כי מדובר בשימוש הוגן.
נושא הפרת הסימנים באינטרנט נדון בין השאר בה"פ 810/01 לשכת עוה"ד נ' בן-דוד, שם היה מדובר באתרי אינטרנט שעשו שימוש בדומיין "הפרקליט", כשם כתב העת של הלשכה. ביהמ"ש דן בטענה כי "הפרקליט" היא מילה גנרית שאינה זכאית להגנה ולכן הסימן לא היה צריך להירשם מלכתחילה, והש' גרסטל קובעת כי המתנגדים היו צריכים להעלות את הטענה הזו בהליכי הרישום, ומאחר ולא עשו זאת איבדו את ההזדמנות לעשות כן, ובכך מתעלמת לחלוטין מהאינטרס הציבורי. בעלי הדומיין טענו גם, שהם רשמו את הדומיין לפני רישום סימן המסחר, וגם הטענה הזו נדחית מכיוון שהסימן גובר מכוח ס' 46 לפק', בעוד שרישום הדומיין אינו יוצר זכות אם הוא מפר סימן, והסימן גובר עליו בזכות עדיפותו המהותית. היא אף מנמקת את הקביעה הזו בכך שאם נאמר אחרת, הרי נימצא מעודדים כל גורם להזדרז ולרשום כל מלה או צירוף מלים שלדעתם יש לו פוטנציאל להידרש כשם של אתר. הש' נדרשת גם לטענה כי אין מדובר בשירותים "מאותו הגדר", ושוללת אותה. 
14/6/2011

בפרשת לשכת עוה"ד נ' בן-דוד התנהל מאבק בין לשכת עוה"ד ובטאונה "הפרקליט" ובין הנתבעים, אשר רשמו דומיין על השמות hapraklit.co.il ו-.com הלשכה בקשה לקבל את הדומיין "הפרקליט" בחזרה, מכיוון שסביר מאוד להניח שמי שמבקש להגיע לבטאון שלה יקיש במנוע חיפוש את המילה "הפרקליט". הש' גרסטל דחתה את הטענה שמדובר בשם גנרי בהנמקה פרוצדוראלית של השתק או מניעות, היינו שהנתבעים היו צריכים להתנגד בזמנו לרישום הסימן "הפרקליט" ע"י הלשכה, וכעת אין עוד מה לעשות בעניין. טענת ההגנה השנייה של הנתבעים הייתה עדיפות בזמן, היינו שהם היו הראשונים שרשמו את הדומיין ולכן הזכות שלהם, כלומר טענה קניינית קלאסית. הש' גרסטל קבעה שרישום מוקדם של דומיין ברשם האתרים הישראלי אינו מעניק עדיפות במירוץ הזכויות וכי הדומיין אינו גובר על סימן מסחר אלא להיפך. טענה נוספת של הנתבעים הייתה שהם אינם באותו תחום עיסוק כמו הלשכה, וגם טענה זו נדחתה באמצעות פרשנות רחבה שלפיה קהל היעד של כל המוצרים הוא זהה. כמו כן הם טענו כי הסיומת היא בעלת ערך מבחין אשר יסכל בלבול של הלקוחות הפוטנציאליים. 
אם כן, הפרשה הסתיימה בנצחונה של הלשכה, אך ניתן למתוח על פסה"ד ביקורת בראש ובראשונה בהיבט הקשור לדוקטרינת הגנריות. דוקטרינה זו נועדה למנוע השתלטות של גופים מסחריים על שמות גנריים מכיוון שהדבר יפגע בתחרות ועל ידי כך בציבור הלקוחות. לפיכך תמוה שהטענה נדחית בקלות שכזו (מה גם שעובדתית ניתן לבקש את ביטולו של סימן רשום – ד"ק). נקודה מעניינת שלא עלתה בפסה"ד היא שרישום הסימן "הפרקליט" על ידי ארגון-העל מונע מעו"ד ספציפיים להשתלט עליו ולנכסו. מכאן נפתח מתווה מעניין לטקטיקה למאבק במונופולין על שמות גנריים והגנת יתר על קניין רוחני,  והיא לנסות לרשום שמות גנריים, ניסיון שבין אם יצליח ובין אם לא יביא לתוצאה המיוחלת של מניעת השתלטות ע"י גורמים מסחריים. בעולם הפטנטים, למשל, הדבר נעשה לשם מניעת השתלטות על הפטנטים הבסיסיים והנחוצים ביותר.

עניין מרכזי שעולה בפסה"ד הוא הסוגיה של "חטיפת" סימני מסחר (או בלעז hijacking). כאשר האינטרנט הופיע, החברות הגדולות לא הבינו מייד את חשיבותו של המדיום המהפכני הזה ותגובתן אליו הייתה מסורבלת, בעוד שיזמים קטנים וזריזים "חטפו" לעצמם סימני מסחר ידועים ביותר כשמות מתחם. באותה עת רישום דומיין היה זול והוכרה עדיפות מוחלטת לרושם הראשון, מבלי שמישהו יעלה בדעתו שעלולה להיות כאן בעיה בהקשר של הגנה על סימני מסחר ולקשור בין הדברים. לכן היו יזמים שרשמו אלפי שמות מתחם ובעיקר כאלה המשמשים כסימני מסחר של חברות מפורסמות, במטרה למכור אותו לאחר מכן לכל המרבה במחיר. במידה והחברה שהסימן שלה "נחטף" סירבה לשלם, רושמי הדומיין נקטו בטקטיקות נלוזות כגון "mouse trapping" שמשמעו כליאת הגולש בעמוד של היזם הקטן, או שימוש בדומיינים האלה לאתרים פורנוגרפיים (הדוגמה הידועה ביותר היא whitehouse.com). 
הסיטואציה הזו הובילה לשפע של תביעות הדומות למקרה של לשכת עוה"ד. באופן מפתיע, הפסיקה בעניין זה בארה"ב לא הייתה קונסיסטנטית, כאשר היו בימ"ש שקבעו כי שילוב של סימן מסחר בשם המתחם יוצרת אחריות ומזכה את בעל הסימן בסעד, בעוד שאחרים קבעו כי אין בזה שימוש בסימן מסחר, אין הפרה ואין זכות לסעדים. הדברים הגיעו לכדי כך שהמחוקק האמריקני התערב, ובשנת 1999 נחקק חוק המכונה "The anti Cyber Squatting Protection Act" או בקיצור ACPA (שלאחר מכן שולב בחוק המסדיר סימני מסחר, הלא הוא Lanham Act). מטרת החוק הייתה להשתלט על התחום שעד אז היה פרוץ לחלוטין באמצעות קביעה שהמשתלט על שם דומיין בחוסר תו"ל, במטרה להרוויח מסימן מסחר ע"י רישום דומיין בשם זה (או דומיין הדומה לו כדי להטעות, או דומיין שעשוי לדלל) כשם מתחם, מפר את הסימן. אנו רואים שפרט להתייחסות לדמיון המטעה המחוקק נדרש גם לעקרון תוה"ל, תוך התייחסות למספר קריטריונים שיש לשקול לענין זה. אחד מהם הייתה השאלה האם לרושם הדומיין יש קניין רוחני כלשהו בשם הדומה, והשני היה בשאלה האם שם הדומיין קשור בדרך כלשהי לשמו המשפטי של הרושם. שלישית, יש לבחון האם בעל הדומיין מציע, משווק או מוכר פעילות מסחרית משל עצמו, ובאמצעות הקריטריונים האלה אכן נעשתה התקדמות רבתי בעניין. יתר על כן, בתקנות שנקראות Uniform Dispute Resolution Principles  (או בקיצורUDRP ), נקבעה בוררות חובה במקרה של התנגשות בין סימן רשום ובין דומיין. התשובה לכך נקבעת על פי מספר שאלות המנויות באותן תקנות. 
בישראל היה דיון בנושא הזה בת"א (ת"א) 1672 מגנטיקס נ' דיסקקופי ישראל, שם קבע הש' זפט כי במקרה הנדון קיימת התערבות בלתי הוגנת במובן של חסימת גישה ללקוחות. פס"ד מעניין נוסף הוא פרשת Zer4u, שם הנתבעת "זר פור מי" נדרשה שלא להשתמש בדומיין שלה, למרות שהראשונה ויתרה על כל אחד ממרכיבי הסימן. ביהמ"ש קבע כי הסימן מקיים את מבחן המראה והצליל, וכי החלפת ה-"U" אינה משמעותית, מכיוון שהמאפיינים המייחדים את מוצר התובעת נשארים בעינם גם לאחר ההחלפה. הש' מצא גם כי קיימת כאן גניבת עין בשל הדמיון המטעה. הלקח החשוב מהפרשה הזו הוא, שניתנה הגנה על הקונספט הגלום במוצר של התובעת, למרות שדבר זה אינו רצוי, ובמילא לא "זר פור יו" הם אלה שהגו את הכנסת הספרה 4 לסימן מסחר.

המצב הזה השתנה לאור הוספתן של סיומות נוספות, והתפתחותם של מנועי החיפוש אשר מאפשרים לחפש לפי מילות מפתח ולא לפי URL ויודעים לדרג את התוצאות. ייתכן שהתגברות הקושי להטעות את הצרכנים יוכל לשנות את הפסיקה, אך אין כל ודאות שביהמ"ש המפגר-משהו אחרי הטכנולוגיה יכיר בנימוק כזה. השיפור הטכנולוגי מתקשר לטכנולוגיה הנקראת "מפתוח" (keying) באמצעות מילות מפתח. Google, למשל, מאפשרת לחברות לבחור מלים שבמידה והן מוקלדות בחיפוש הן יתנו בין שאר התוצאות גם קישורים לאתר שלהן. השאלה כאן היא האם שימוש בסימן מסחר כ"מפתח" להצגת הפרסומות הממומנות הינו לגיטימי. 
השאלה הזו נידונה בפסה"ד הידוע מתאים לי נ' קרייזי ליין, בו נידונה טענתה של התובעת כי אין להרשות לנתבעת להשתמש בסימני המסחר שלה כבמילות מפתח. הש' אלטוביה מתחיל את הדיון בסוגיה בהדגשת חשיבותו של הפרסום בעולם העסקי, כולל הפרסום באינטרנט באמצעות מפתוח, וכל זה במסגרת חו"י: חופש העיסוק וזכות הציבור למידע, שבה הוא רואה ביטוי לחו"י: כבה"א. הוא ממשיך ומשווה בין הפרקטיקה שנדונה כאן ובין תליית פרסומות לעסק מסוים בקרבת מקום לעסק אחר, כאשר בשני המקרים מדובר בפעולה מותרת ואף רצויה. בשני המקרים אין חשש להטעייה, והנחשפים לפרסומת רק מקבלים מידע נוסף. הבעיה בה הוא נתקל היא התקדים של פס"ד אלוניאל, שם קבע הש' ריבלין שאין צורך בהטעייה, אלא די בכך שגורם מסחרי מפיק יתרון בלתי הוגן משימוש בסימן מסחר של זולתו. ע"מ להתגבר על כך הוא מבחין את המקרה שלפניו באמצעות הדגשה שהנתבעת אינה עושה שימוש גלוי בסימני המסחר בתוכן הפרסומי, ושנית, יש לאזן בין ההגנה על הקניין הרוחני ובין אינטרסים ציבוריים אחרים כגון מידע וחופש תחרות, ובהיעדר הטעייה ידם של האחרונים גוברת. 
טענה נוספת שהועלתה קשורה לדוקטרינת ההטעייה הראשונית, שלפיה ייתכן מצב בו תתקיים הטעייה רק במובן של משיכת לקוחות לעסק מסוים, והיא כבר לא תתקיים בעת ביצוע הרכישה, ושגם מצב כזה יהיה בגדר הפרת סימן מסחר. כלומר, לכאורה עצם השימוש באסוציאציה של הלקוחות הפוטנציאליים נחשבת ע"י ביהמ"ש האמריקניים שקיבלו את הדוקטרינה כבלתי לגיטימית. במקרה הזה קובע הש' כי אין חשש אפילו להטעייה ראשונית, מכיוון שהקישורים הממומנים מופיעים בצורה מובחנת מהתוצאות הרגילות. הש' מסיים גם באמירה שהמיפתוח אינו מהווה שימוש בסימן מסחר כמשמעותו המקובלת בפק', היינו לשם תחרות בלתי הוגנת והטעיית צרכנים. בדומה לכך, בארה"ב הצליחה גוגל לצאת מהתביעות הרבות שהוגשו נגדה בעילה זו (בחלק מהמקרים באמצעות הפיכת החלטות בערעור), בעוד שבאירופה ההגנה על הסימנים חזקה יותר והחברה נחלה שם הפסדים. דומה שבהיעדר הטעייה אכן לא ראוי לאסור את הפרקטיקה הזו, מה גם שכל עסק יכול להשתמש בשמו של המתחרה (אם כי אין כאן סימטריה, אבל זה דווקא יכול לתת יתרון לחברות הקטנות). 
בבחינה: אירועון + שאלת מדיניות בערך של 15-20%
(תיקון מס' 





(תיקון �תש"ס-999








