דיני קניין רוחני
הגדרה: דיני הקניין הרוחני יוצרים זכויות קניין בנכסים לא מוחשיים וקובעים את היקף ההגנה על זכויות אלו. באופן יותר פרטני נדבר על מידע וידע. כל ענף מענפי הקניין הרוחני מעוצב באופן ספציפי כדי להגן על סוג מסויים של מידע ולעיתים ישנן גם חפיפות.

חשיבותו של הקניין הרוחני

היסטוריונים של הכלכלה גורסים כי העושר של החברה הקפיטליסטית נוצר מכך שהכירו בקניין הרוחני. רוב העושר כיום מקורו בידע ולא בנכסים מוחשיים (דוג' תעשיית ההייטק בישראל). ההגנה על הידע היא הבסיס לפעילות המשפטית.

ענפי הקניין הרוחני:

זכויות יוצרים 

פטנטים 
סודות מסחריים

סימני מסחר
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	יצירה ספרותית – הארי פוטר

חוק זכויות יוצרים תשס"ה 2007

יצירה ספרותית אומנותית מוסיקלית דרמטית (ס' 4)

ההגנה ניתנת אך ורק לביטוי אך לא לרעיונות העומדים בבסיס הביטוי*.

מקוריות (היצירה "פרי עטכם" לא הועתקה ממקור אחר) – קורט יצירתיות, מידה קטנה ביותר.

קיבוע (ס' 4)

אין צורך ב- ©

אין רישום
	אמצאות – תרופות: ליפיטור 12.4 מיליארד דולר (2008)
חוק הפטנטים התשכ"ז 1967

אמאצה, מוצר או הליך בתחום טכנולוגי לרבות תעשייה או חקלאות.

1. חדשה – דבר כזה טרם נעשה. אך הרף אינו גבוהה.
2. מועילה – האמצאה צריכה להצליח בביצוע המטרה לשמה היא מיועדת.
3. ברת שימוש תעשייתי
4. תגלית, התקדמות אמצאתית – המסננת החשובה ביותר. הפיתוח לא מספיק אם הוא טריוויאלי. אנו סבורים שניתן היה להגיע לזה ללא צורך בפטנט.
5. רישום – הגשת בקשה של 3 חלקים: מבוא-תיאור, תביעות – לב הפטנט, מה שקובע את היקף ההגנה. בסוף יש רישומים ודיאגראמות שונות.
	מידע עסקי בעל ערך – נוסחת קוקה קולה
חוק עוולות מסחריות תשנ"ט 1999

מידע עסקי מכל סוג שהוא שאינו נחלת הכלל ואינו ניתן לגילוי כדין בנקל (ס' 5).

מידע עסקי בעל ערך

שאינו נחלת הכלל

נקיטת אמצעי הגנה סבירים לשמירה על סודיות 

אין רישום
	מידע המזהה מקור מוצרים ושירותים google – 100 מיליארד
פקודת סימני מסחר [נוסח חדש] תשל"ב 1972

כל סימן המורכב מאותיות, ספרות מילים או דמויות (או אותות אחרים) בין אם דו מימדי/תלת מימדי המשמש אדם לעניין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם.

אופי מבחין (מראה וצליל)

(דוג': ארומה לעומת ארומא).

רישום


לגבי זכויות יוצרים: 
· יש להבחין בין האכסניה (לדוג' תקליטור) ליצירה עצמה (השיר). 
· לג'יי קיי רולינג אין בלעדיות ברעיון של ילד קוסם. יש לה זכויות יוצרים בביטוי הספציפי הזה "הארי פוטר", וגם במבנה העלילה. אם היינו נותנים הגנת זכויות יוצרים גם לרעיונות העומדים בבסיס היצירה זה היה מרושש את החברה מנכסים תרבותיים. 
· אחת ההגנות היא יצירה עצמאית – צריך להוכיח שכתבתי את היצירה שלי בלי להיחשף ליצירה שנטען כי העתקתי ממנה, קשה מאוד להוכיח. ההבחנה בין רעיון לביטוי היא בעייתית – וביהמ"ש משתמש בזה כמושג שסתום ומכריע משיקולי מדיניות.
· יש גופים פרטיים שממלאים את מקום הרישום. החברות הפרטיות מספקות את "יום הרישום". כשאתה רוצה להוכיח שעלית על זה קודם.
לגבי פטנטים:

· מבחינת יכולת אכיפה הרבה יותר קל לאכוף פטנט על מוצר מאשר על הליך, קשה יותר לזהות הפרות. הליכים מתבצעים בתוך מפעלים של מתחרים ואני לא יודע על כך.
· ניתן להוציא 2 פטנטים גם על הליך וגם על המוצר. כאשר הפטנט על המוצר שווה יותר.
· לפעמים המוצר כבר קיים, ואז כל מה שאני יכול לנסות זה להמציא הליך, דרך טובה יותר להגיע לאותו מוצר שמביאה למוצר איכותי יותר או מורידה עלויות ביצירתו.
· תוכנה בארה"ב יכולה להיות מוגנת גם בפטנטים וגם בזכויות יוצרים. בישראל, לעומת זאת, אין פטנטים על תוכנה. בישראל עיקר ההגנה על תוכנה היא דרך זכויות יוצרים – יצירה ספרותית.
· בקשות פטנט מנוסחות באופן עמום, על מנת לאפשר לטעון להגנה הרחבה ביותר.
· שיעור אישור הפטנטים בארה"ב כ-74%. רוב הפטנטים הם חסרי כל ערך, לא הניבו לממציאים שלהם רווח.
· משך ההגנה הוא 20 שנה. רוב הפטנטים לא צולחים את רף 10 השנים. (צריך לחדש את הפטנט כל כמה זמן). 
· הליך רישום פטנט הוא יקר וטריטוריאלי (רק בישראל): ולכן זה לא מספיק! צריך הגנה גם בסין ובארה"ב. רק דמי תרגום הפטנט מגיעים ל-150,000 $. הסכומים מאוד גבוהים. מבחינה תורת משחקים, לא כדאי להיכנס למשחק אם אין לכם את הכסף להמשיך בו.
· פטנטים חוסמים: מוצאים שיפור לפטנט קיים. ואז יש שני פטנטים אחד על השיפור ואחד על המוצר/הליך המקורי. בדרך כלל נפתר ע"י מו"מ.
לגבי סודות מסחריים:
· יש חפיפה חלקית בין סודות מסחריים לפטנטים. קטגוריה רחבה מאוד.
· יש כמה בעיות עם התביעות לגבי סוד מסחרי היות והוא אינו מעניק בלעדיות.
· מה הם אמצעי הגנה סבירים? לא נדרש הרבה, אבל תמיד צריך להכניס בחוזי עבודה תניות סודיות והגבלת תחרות. נדרשת מהמחזיקה המסחרית פעילות אקטיבית.
· עולם רחב יותר מעולם הפטנטים.
· רק סוד מסחרי: קוקה קולה: סוד מסחרי שאינו פטנט אך לא התגלה במשך תקופה ארוכה.
· אינו ניתן להגנה באמצעות סוד מסחרי: עיצוב של כיסא: לא ניתן להגן עליו באמצעות סודות מסחריים, אלא רק באמצעות פטנט. מקרים של reverse engineering .
· אמצעי הגנה סבירים: מנוף מדיניות, אם רוצים יותר פטנטים ניתן תנאים קשיחים יותר וההיפך.
לגבי סימני מסחר:
שיעור 2 – 01.03.11
זכויות יוצרים:

זכויות מוגנות

זכויות כלכליות:

1. זכות ההעתקה (Copying) – אסור להעתיק ללא אישור מבעל הזכויות.
2. זכות הפרסום הראשוני.
3. זכות הביצוע בפומבי.
4. זכות השידור.
5. הזכות להעמיד את היצירה לרשות הציבור – חידוש של החוק ב-2008, המטרה להתמודד עם מה שקורה בזירה אינטרנטית, מעלים חומרים המוגנים בזכויות יוצרים לאתרי שיתוף כמו יוטיוב, זכות זו קיימת רק לבעלי זכויות היוצרים.
6. הזכות לעיבוד היצירה (הזכות ליצור יצירות נגזרות) – לדוג' "הארי פוטר", הזכות הנגזרת מאפשרת לבעלת הזכות ליצור סרט ומשחק מחשב של הארי פוטר. כל עיבוד של היצירה ללא רשות, מהווה הפרה של הזכות.
7. זכות ההשכרה – זכות זו מתייחסת למס' מצומצם של יצירות: תקליט, יצירה קולנועית ותוכנת מחשב. 
זכויות מוסריות (אישיות) 45-46:

1. הזכות לייחוס – זכות ההורות, ששמה יוטבע על היצירה.
2. זכות לשלמות – כל שינוי ביצירה, סילוף, שיש בה כדי לפגוע במוניטין של היוצר/ת אסור. 
*זכויות אלו הן בלתי עבירות, בניגוד לזכויות הכלכליות. הרעיון הוא לשמר את הזיקה בין היוצר/ת ליצירה פרי עטה. יש כאן בעיה קשה, זה יוצר פיצול של זכויות קנייניות שעשוי להביא למצבים מסובכים. 

עשויים להיווצר מצבים מסובכים: לדוג' האדריכל שעיצב את הבית שלי לא יסכים שאני אוסיף מרפסת כי זה הפרה של זכות עיבוד. לכן כדאי להכניס סעיף בחוזה של המחאת זכות היוצרים. גם במקרים של עיצוב גראפי שרוצים לשנות זה בעייתי. העניין הוא שאפשר להמחות רק זכויות כלכליות ולא זכויות אישיות. ואז עדיין תיתכן פגיעה בשלמות. (דוג' נוספת: האדריכל של גשר המיתרים בירושלים, בנה גשר בספרד שאנשים התחלקו עליו, אז העירייה הוסיפה מדרגות והוא תבע אותם והפסיד).
· בדין הישראלי יש מוצא, היות וזכויות יוצרים כפופות לעקרון תו"ל, למרות שלא היה בזה שימוש מפורש בתקופה.
· כדאי להכניס תנית וויתור על הזכויות המוסריות, או וויתור על אכיפה אך לא בטוח שזה יעבוד.
משך ההגנה: חיי היוצר/ת + 70 שנה. (מי שדאג להארכת ההגנה היה חברות המדיה דיסני וכו'... שיש להם לובי חזק, דאגו להארכת התקופה באירופה וכפועל יוצא בארה"ב). תכלס לרוב היצירות אין ערך כלכלי לאורך כ"כ הרבה זמן, בייחוד תוכנה). לגבי תאגיד – משך ההגנה הוא 100-120 שנה. 
מעשים מפרים: עשיית פעולה מהפעולות המוקנות בלעדית לבעל זה"י ע"י צד ג' ללא רשות או אישור (ס' 47).

עלויות ההגנה: עלויות אכיפה (זיהוי הפרות, איתור מפרים, שכ"ט עו"ד, אגרות).

עבירות: 

-עבירות גבוהה לזכויות הכלכליות.

-היעדר עבירות לזכויות מוסריות (יתכן/ספק אם ניתן לוותר עליהן).
הגנות מרכזיות:
· ס' 15-32 לחוק זכויות יוצרים.
· שימוש ביצירה בהליכים משפטיים או מנהליים.
· שימוש אגבי ביצירה.
· שידור או העתקה של יצירה הממוקמת במקום ציבורי.
· העתקה של תוכנת מחשב או עשיית יצירה נגזרת ממנה.
· שימוש הוגן, ס' 19. פרמטרים: אופי השימוש – מסחרי או לא? האם מדובר בהעתקה בלבד או בהעתקה וגם תוספת? איזה חלק מהיצירה הועתק? מה השפעת השימוש הלא מותר על השווי הכלכלי של היצירה? מבחן רב שלבי עם איזון ושק"ד.

פטנטים – זכויות מוגנות:

ס' 1 : 1. ייצור האמצאה 2. שימוש בה 3. מכירתה או הצעתה למכירה.
משך ההגנה: 20 שנה מיום הגשת בקשת הרישום.

מעשים מפרים: ניצול האמצאה ללא רשות בעל הפטנט הן בדרך המוגדרת בתביעות (claims) או בדרך דומה שיש בה משום נטילת ערך האמצאה.

· משמעות מילולית של התביעות בבקשת הפטנט.
· אנשים מנסים ללכת מסביב לפטנט... לשנות את הגובה של הכיסא לדוג'. בתי המשפט יוצרים מרחב הגנה שהוא מעין הילה מסביב לתביעות ע"מ להקשות על מתחכמים שקוראים בזהירות את תביעות הפטנט ומייצרים מוצרים שהם זהים מהותית למוצר בפטנט אבל באופן פורמאלי לא מפרים את התביעות.
· רוחב הגנת הפטנט הוא פונק' של פרשנות. 

עלויות ההגנה: עלויות רישום הפטנט (עריכת הבקשה, עורכי פטנטים), תרגום, אגרות הרישום + החידוש, עלויות אכיפה (לעיל).
עבירות: עבירות גבוהה.

הגנות מרכזיות:

· ניצול הפטנט לרעה (ס' 119)
· שימוש ניסיוני (אינו מסחרי)
· שימוש לצורך רישוי לשם שיווק מוצר לאחר פקיעת הפטנט, ס' 54א תיקון טבע.
סודות מסחריים – זכויות מוגנות:

שימוש במידע וניצול הסודות.

משך ההגנה: עד אשר הסוד נחשף לציבור באמצעים כשרים. (משך התקופה לא תלוי בי).

מעשים מפרים: 

· נטילת סוד מסחרי ללא הסכמת בעליו באמצעים פסולים או שימוש בו (ס' 6).
· שימוש בסוד בניגוד לחיוב חוזי או חובת אמון.
· קבלת סוד מסחרי או שימוש בו תוך ידיעה שהסוד הושג בדרך לא כשרה. 

עלויות ההגנה:
· עלויות השמירה על סודיות (אמצעי ביטחון משפטיים ופיזיים).
· חוסר שביעות רצון + מירמור של עובדים הכבולים בתניות סודיות ואי תחרות.
· עלויות אכיפה.
· קשה להרים את נטל ההוכחה, להוכיח שמידע עבר באמצעים בלתי כשרים.
· חשש לפגיעה במוניטין.

עבירות: עבירות מוגבלת ביותר. כי אתה צריך לחשוף את הסוד שלך בשביל לקבל מימון, יכול להיות שבסוף לא תקבל מימון וחשפת את הסוד.
הגנות:

· גילוי עצמאי
· הנדסה חוזרת

סימני מסחר – זכויות מוגנות:

זכות בלעדית להשתמש בסימן ביחס למוצרים או לשירותים שמציע בעל הסימן.

משך ההגנה: כל עוד נעשה שימוש בסימן. הזמן תלוי במשתמש, צריך לחדש את הרישום.

מעשים מפרים: 
הפרה - שימוש בסימן מסחרי ללא רשות, בסימן מוגן או בסימן דומה עד כדי להטעות לסימן מסחרי רשום.

דילול – הגנה על סימן המסחר מפני ירידת ערך: הקלשה – מופעים רבים של סימן המסחר יכולים לפגום בערכו, דוג' אם אני פותח חנות בשמים שנקראת ארומה. אנשים לא יתבלבלו בין העסק שלי לבין בית הקפה אבל זה עלול לפגוע במותג ארומה מבחינה אסוציאטיבית. בפס"ד בארה"ב מנעו מרשת בתי מלון Mcsleep Inns להשתמש בסימן בשל הדימיון ל-Mcdonalds .

ביזוי – לדוג' פתיחת עסק בשם ארומה/ארומא לפתיחת סתימות ביוב.

סימני המסחר הפכו מענף של הגנת הצרכן, לענף קנייני, שנועד להגן על הערך של הסימן המסחרי לבעליו.

עלויות ההגנה:

· עלויות רישום: יש לוודא שהסימן בעל אופי מבחין מבחינת מראה וצליל, אגרות חידוש.
· עלויות מיתוג הסימן: הוצאות על פרסומות והחדרת הסימן (המותג לתודעה הציבורית).
· עלויות האכיפה.

עבירות: עבירות גבוהה אך פחותה מזו של פטנטים וזכויות כלכליות בזכויות יוצרים. לא תמיד אפשר להעביר, פתיחת סניף של ארומה – לא בעיה, אבל אם היבט אישי (לדוג' קונדיטוריית חגית) גם אם נעביר את סימן המסחר הערך יהיה פחות.
הגנות: שימושים שאינם מסחריים, שימוש אמת ס' 47.
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הרציונאלים לקניין רוחני

זכויות יוצרים – תיאוריית התמריץ: 

טובין ציבוריים במובן הכלכלי Public Goods בעלי 2 מאפיינים:

1.חוסר יריבות בצריכת הטובין – כשמדובר בטובין פיזיים צריכתם או השימוש בהם תחרותיים, אם אני משתמש במחשב מישהו אחר לא יכול להשתמש. לעומת זאת, כשמדובר בטובין ציבוריים הדבר אחר. הדוג' הקלאסית בספרות הכלכלית היא – מידע. כשמדובר בטובין שאינם פיזיים, לדוג' שיר, היריבות בצריכה נעלמת. מספר אינסופי של אנשים (בהינתן אפשרות טכנולוגית) יכול לצרוך אותם ולהינות מהם בה בעת מבלי של שצריכתו של אחד פוגעת בצריכתו של חברתו. שימוש יתר לא פוגע במוצר.

2.הקושי בהדרת אלו שאינם משלמים עבור האספקה (טרמפיסטים) – דוג': ביטחון לאומי שהמדינה מספקת והתשלום של האזרחים הוא מס וגיוס חובה. יש אנשים שלא משרתים ולא משלמים מיסים, אי אפשר להגיד לאיראנים לכוון רק אליהם. אי אפשר למנוע מהם את הצריכה. הפתרון הקלאסי הוא אספקה מדינתית. למדינה יש כוחות גבייה שאין לאנשים רגילים. למדינה יש כוח אכיפה, להטיל סנקציות על מי שלא משלם. הבעיה בטובי מידע, שאנו מפחדים שתהיה אספקה מדינתית. זה קיים במדינות טוטאליטריות כדוג' צפון קוריאה, שם יש רק שידורי תעמולה. אנו לא רוצים שהמדינה תשלוט בשוק המידע, וגם באומנות ובתיאטרון. הבעיה קשה, כי אנו רואים שהפתרון המדינתי לא עובד, לכן חייבים להישאר באספקה פרטית. הכלכלנים טוענים שתהיה בעיה של אספקת חסר. כאשר יוצר רוצה להפיץ יצירה יש 2 עלויות – עלות המצאה/חיבור:

- העלות הראשונית של ההמצאה או החיבור (שנה שג'יי קיי רולינג מקדישה לכתיבת ספר מסדרת הארי פוטר).
- העלות השולית של הפצת העותקים.

העלות השולית של ההפצה אפסית. על מעתיק חלה רק העלות השולית! כל מה שהוא צריך לעשות זה לסרוק את היצירה ולאחר מכן להפיץ אותה לשאר העולם, באמצעות שליחת מייל לדוג', אפשר להעלות את היצירה לאתר ולתת להורדה לגולשים.

מבנה כזה של עלויות, מביא למצב בו עלות היצירה המקורית תמיד גבוהה מעלות ההעתקה, כך שתמיד המעתיק/ה יוכלו להוריד את המחיר עד לעלות השולית. ממציאים ראשוניים צריכים להחזיר לעצמם גם את העלות הראשונית לכן לא יוכלו להתחרות במעתיקים. 

מה שמחמיר את הבעיה זה אלמנט הסיכון, בעיית אינפורמציה, כאשר יוצר עובד על יצירה הוא פועל בתנאי חוסר וודאות, ב-99% מהמקרים זה לא קורה. לעומת זאת, אצל מעתיקים אין חוסר וודאות. לדוג' אף אחד לא מעתיק את המאמרים של פרחומובסקי, זאת לאור ביקוש והיצע. המעתיקים יודעים כבר מהי עקומת הביקוש! הם יודעים בוודאות אם היצירה הצליחה או לא, ואז מעתיקים את היצירות המצליחות. בעולם כזה, כשיוצרים/ות מקוריים לא ימציאו. עדיף למצוא עבודה אחרת. הפתרון: דיני זכויות יוצרים, המחוקק מתערב ומקנה בלעדיות ליוצר/ת על היצירה. זכויות אלו תקפות לזמן מוגבל ולאחר מכן היא הופכת לנחלת הכלל.
כיום, המהפכה הטכנולוגית הפכה את ההדרה לקשה יותר ואת ההעתקה לקלה יותר.

לעומת, שיטת הפטרונים שהיתה בעבר זה מאפשר מבחר גדול יותר של יצירות.

ביקורת כלפי התיאוריה:

1. אנשים לא באמת צריכים תמריץ ליצור. היצירתיות טבועה בנו. לדוג': ציורי מערות, חיבורי מוזיקה בעבר, בלוגים, סרטוני יוטיוב והכל ללא תמורה.
2. רדיפת פרסום ומוניטין זה גם מוטיבציה.
3. אין מספר אופטימאלי של יצירות בחברה, יש פה מימד איכותי.
4. מה עוצמת ההגנה? כמה קל צריך להיות לקבל את ההגנה. מה צריך להיות היקף הזכות והסעדים? את מי ניתן יהיה לתבוע? מרוב שקיבלנו את הדברים כשפשוטם היום יש הגנת יתר שפוגעת באינטרס שעליו אנחנו רוצים להגן. לפי לארי לסיג, מהות היצירה כיום מתבצעת הרבה ע"י Remix , Mash ups זאת אומרים שלוקחים משהו ישן ומשתמשים בו ליצירת משהו חדש, אבל בגלל שחילקו את הזכויות בקלות בדור הראשון ומגנים עליהן זה פוגע ביכולת של יוצרים חדשים. זה אפילו חזק יותר כשמדובר בפטנטים.
5. יש אופציה של הגנות חוזיות וטכנולוגיות. יצרנים רבים מנסים באמצעים חוזיים להשיג יותר הגנה. אך הגנה חוזית לא תקפה כלפי כולא עלמא אלא רק כלפי הצד החוזי. אך העניין הוא האכיפה בפועל, לא קל לזהות את המפרים, זה שיש הגנה זה לא אומר בהכרח שממשים אותה. יש הטוענים כי אין הבדל בין הגנות כאלו, אך יש לזכור כי הגנה טכנולוגית אוכפת את עצמה (זאת לעומת הגנה משפטית שאינה אוכפת את עצמה).
סודות מסחריים

בספרות... (להשלים) 
לדעת פרחומובסקי הסיבה החשובה ביותר לקיום ההגנה הוא לאפשר שיתוף מידע בתוך פירמות. האמצעי שבו סודות מסחריים דולפים החוצה הוא באמצעות מעבר עובדים. ללא ההגנה, עשויה להיווצר מדיניות של מידור, המידע לא יעבור בכל דרגי הייצור, וזה עלול לפגוע ביעילות הייצור. עכשיו הרבה יותר קל לחשוף מידע כי יש איזושהי הגנה עליו. הביקורת נגד הטיעון היא בראש ובראשונה שההגנה מונעת שיתוף במידע בין פירמות.  לפי המחקר של סקסניאן ורוו גילסון יש ערך במעבר מידע בין פירמות. 
סימני מסחר
1. ציון בעלות (ציון מקור לצורך מציאת הבעלים) - לסימני המסחר יש היסטוריה מפוארת, עוד מימי הסוחרים בוונציה. סימני המסחר החלו כציון בעלות. הובלו סחורות בכל מיני אוניות רעועות, שלעיתים נפרקו על חוף לא מוכר, כדי המוצא ידע למי להעביר זאת, הוטבע שם הבעלים.
2. דיני התחרות הבלתי הוגנת Unfair Competition הגנה על יצרנים מפני פרקטיקות עסקיות לא מקובלות שמטרתם הטיית מסחר. מקורם בדיני היושר באנגליה. גם בתחרות יש כללי התנהגות ראויים, ג'נטלמנים. התפתחו כללים רבים על מותר ואסור לעשות. בהקשר של סימני המסחר, נוצרו פרקטיקות של ציון בעלות בצורות לא ראויות שנכנסו תחת ההגנה של דיני התחרות. זו לא היתה גישה של תועלתנות אלא של הגינות. מושא ההגנה לא היה הצרכנים אלא דווקא היצרנים האחרים. מע' דינים שקבעה מה מותר ואסור בתחרות, כשסימני מסחר היתה ענף מתוכה. התפתחות דיני ההגבלים העסקיים בארה"ב – הם משתלטים על דיני התחרות הבלתי הוגנת ומה שנותר זה רק אותו ענף של סימני מסחר. 
3. התיאוריה הכלכלית אינפורמטיבית (קשורה למידע) – שמה דגש על הצרכן. הרעיון הוא שסימני מסחר משמשים גם היום לציון מקור ש:
· מהותו לחסוך עלויות מידע לצרכנים
· לתת תמריץ לשמור על איכות גבוהה באספקת מוצרים ושירותים לבעל הסימן.
אם לא היתה הגנה של סימני מסחר, כל משחות השיניים היו "קולגייט" ולצרכן לא היתה דרך לזהות מה באמת יוצר ע"י חברת "קולגייט". סימן המסחר מגלם את המוניטין של העסק/השירות. אין בעיה לזהות את משחת השיניים של "קולגייט" ולקנות קפה של "ארומה". בגלל שסימן המסחר מוגן נוצר פה תמריץ משלים לעסקים וספקי שירותים לשמור על איכות גבוהה כדי שהמוניטין שהם יצרו לעצמם לא יפגע. 
סימן המסחר מגלם מוניטין על צרכנים.
4. סימן המסחר הפך להיות הנכס הקנייני עצמו – ראינו זו בעלייה המטאורית של שוויים של סימני מסחר. על כן הוא ראוי להגנה קניינית ללא קשר להטעיית הצרכנים. הגנה של ערך הסימן עצמו. על רקע זה ניתן להבין את דוק' הדילול המגנה על סימנים מפני החלשה או ביזוי. (דוג': צ'ואי ויטון (כלבים) ולואי ויטון (אופנה). 
יש הרבה ביקורת שנותנים יותר מידי הגנה לסימני המסחר. היקף ההגנה נגזר הרבה מהתיאוריה השלטת. במאות ה17-18 כשמיקוד היה היצרנים די התעלמו מהפגיעה בצרכנים. לאחר מכן שעברנו להתמקד בצרכן השאלה היתה ההטעייה, האם יש בשימוש כדי להטעות צרכנים? כל החוק ופס"ד עוצבו מתוך חשש להטעיה. המצב הרביעי הוא ההגנה הכי חזקה, כי אנו מנסים למנוע כל גריעה בערך גם אם אין הטעיית צרכנים. הרעיון הוא שהיצרן זכאי לכל הערך של הסימן.
מאמר חדש של פרחומובסקי:

בחשיבה הכלכלית יש טובין של מועדונים Club Goods התועלת המפיקים מחברות במועדונים שונים, מועדון כושר/לקוחות. במועדון יש מספר אופטימאלי של חברים, אם מכניסים יותר מידי חברים למועדון איכות הטובין תפגע, מצד שני אם הוא יהיה קטן מידי הוא לא ישרוד. העניין הוא לא רק מספרי, השאלה היא גם מיהו הקהל שיוזמן? פרחו' ועמיתו החלו לחשוב של סימני מסחר כיוצרים מועדונים ווירטואליים, אתם חברים במועדון שמה שמאפיין אותו הוא שימוש במוצרים של יצרן מסויים. תועלת חברתית. הבעיה בקלאב גודס היא דווקא ההדרה, מעצם הגדרת המועדון לא כולם יכולים להיכנס וילדים פלסטינאים בגדה לרוב לא יוכלו לרכוש אדידס מקורי.

15.03.11

הגדרות החוק:

סימן מסחר מוגדר בס' 1 לחוק:

סימן – אותיות, מספרים, דמויות או אותות אחרים [צלילים] או צירופם של אלה בשני מימדים או בשלושה.

סימן מסחר – סימן המשמש או המיועד לשמש* לאדם לעניין הטובין או המוצרים שהוא סוחר בהם.

*אין תנאי בישראל לשימוש ממש, אלא אפשר לרשום גם סימן העתיד לשמש אותי כסימן מסחר. הבעייתיות: זה יכול להוביל למצב שאנשים ירשמו סתם סימן מסחר, וכך ימנעו מאחרים. עלולה להיווצר פה תופעה דומה למה שקרה באינטרנט עם רישום דומיינים. על כן ישנו מנגנון מאזן בחוק, בדמות ס' 41 לפקודה. ס' זה עוסק בעילות לביטול רישום סימן, יש בו עילת חוסר שימוש במשך שלוש שנים עובר ליום הגשת בקשת הביטול.
שירות – "...לאדם לעניין השירות שהוא נותן".
רישום הסימן

במקרה של סימני מסחר הרישום מאוד חשוב כיוון שהוא קונסטיטוטיבי, יש לו חריג אחד: סימני מסחר מוכרים היטב (הגדרה בס' 1 לפקודה), הם זוכים להגנה בדין הישראלי גם אם לא נרשמו. 

סימן המסחר הראשון שנרשם בישראל (פלסטין דאז), 1920 – חברת COHINOR לייצור עפרונות. ב-2009 נרשמו בישראל 8238 סימני מסחר, מתוכם 2428 ישראליים והשאר זרים. אגרת הרישום עומדת על 594 ₪. משך ההמתנה הוא 10 וחצי חודשים. ס' 4 לפקודה מפרט את הנהלים הפנימיים הקשורים לרישום.

כשמגישים בקשה לרישום סימן מסחר היא תבחן, הרשם ו/או הבוחנים יכולים לאשר/לדחות את הבקשה במלואה או לאשר את הרישום בהתניה על ויתור מצד המבקשת על אחת המילים או מרכיבי הסימן, או יותר ממילה/מרכיב אחד. דוגמא: הסימן Auto Depot , הרשם ביקש ויתור על כל אחת מהמילים בנפרד, רק השילוב מוגן. (גם קפהקפה כנראה נאלצה לוותר על המילים בנפרד, וקיבלה סימן רק על השילוב). 
כל בקשת רישום צריכה להתייחס לא רק לסימן עצמו אלא גם להגדר/סיווג – קטגוריה של טובין או שירותים, יש בישראל 45 קטגוריות כיום. הסימן מתייחס להגדר מסוים. אפשרי שיהיה לנו את אותו סימן על שם בתי עסק שונים ובלבד שהם עוסקים בתחומים שונים. תוקפו של הרישום הראשוני הוא ל-10 שנים ולאחר מכן ניתן לחדש את הרישום כל פעם ל-10 שנים תמורת 2500 ₪. הס' המסדירים את חידוש הרישום הם ס' 31-35 לפקודה. ניתן לחדש לנצח כל עוד יש לסימן ערך עבור מי שרשם אותו. ערעור על החלטת הרשם בנוגע לרישום מופנה לביהמ"ש העליון (ס' 17-21).

התנגדות - ניתן להתנגד לבקשת רישום (ס' 37-40). ס' 29 עוסק בוויכוחים על קדימות, אם יש שניים המבקשים לרשום את אותו סימן, ס' 29 קובע הליך לקביעת הקדימות ביניהם, בסופו יקבע למי ירשם הסימן. ס' 46 קובע שרישום הסימן מקנה לרושם את הזכות לשימוש ייחודי בו ביחס לטובין או השירותים לגביהם נרשם.

ס' 8 – אופי מבחין: הסימן צריך להיות מבודל, לאפשר לצרכנים להבדיל בין מותג א' וב'. לפי ס' 8(א) אין סימן כשר לרישום אלא אם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין טובין של אחרים. ס' 8(ב) מתייחס לאלמנט המוסדי וקובע כי הרשם או ביהמ"ש הם אלו שיקבעו את עניין האופי המבחין. (פס"ד תקשורת וחינוך דתי יהודי) 4 קטגוריות של סימני מסחר:

1. שמות גנריים – מתייחסים לסוג או לזן עצמו שאליו משתייכים הנכס או השירות. דוג': בית קפה, שירותים משפטיים וכו'... מעמד משפטי: אינם זכאים להגנה (רישום). שיקולים: מניעת מונופולים, סיכול פגיעה בתחרות. החשש הוא שאם מישהו ירשום את המונח בית קפה או חומוס אף אחד לא יכול היה להשתמש בזה לרישום בית העסק שלו. זה היה פוגע בצרכנים ומשמיט את ההיגיון תחת סימני מסחר. כל ההיגיון בסימני מסחר זה להצביע על ספק מסוים, רישום זן לא מתיישב עם זה, זה יוצר מונופול ולא מאפשר להבחין מי היצרן. אין תרומה בסימן כזה אלא מרוששים את הזירה האינפורמטיבית.
2. שם תיאורי – שם המתאר תכונה או רכיב בנכס או בשירות. דוג': פרילי, אגוזי, קרמבו. מעמד משפטי: אין הגנה מפני גניבת עין אא"כ רכשו אופי מבחין משני.
ע"א 1427/05 מ.ב. גלאט עוף למהדרין נ' רשם הפטנטים (2007) – אישה שרצתה לרשום את השם "גלאט למהדרין" הרשם סירב. השופט ספי אילון: "במציאותה של ישראל ואוכלוסייתה היהודית שרבים מקרבה מחפשים בתיאור מוצרי הבשר והעוף גם את תיאור הכשרות, עניין לנו בסימן מתאר...". 

3. שמות מרמזים – שם המרמז על מרכיב בטובין או הטובין עצמם מבלי לתאר מפורשות. הרעיון הוא יצירת זיקה מחשבתית. דוג': אלעל, חלונות של מיקרוסופט, נייקי (אלת הניצחון במיתולוגיה הרומית). מעמד משפטי: ראויים להגנה ויש להם אופי מבחין.
4. שמות שרירותיים/דמיוניים – צירופי אותיות, מילים, סמלים שהומצאו מבלי שיש בינם לבין המוצר זיקה קוגניטיבית טבעית. דוג': Apple, Orange. מעמד משפטי: הגנה חזקה ביותר. 
ישנו יחס הפוך בין מידת ההשקעה למידת ההגנה
למה עדיין יש לנו שמות גנריים? המטרה של בית עסק זה לא להגיע להגנה המשפטית הגבוהה ביותר אלא להצלחה הכלכלית הגבוהה ביותר, ושם גנרי מאפשר למצות את הפוטנציאל הכלכלי. ההגנה החזקה של שמות שרירותיים היא גבוהה מאוד בגלל שכל כך קשה להכניס אותם לשוק וליצור מוניטין. ברגע שאני אצליח בעסקים ההגנה תצמח מעצמה, כי אנשים יזהו את המילים לא רק עם הקטגוריה אלא עם העסק.
שמות מרמזים, דמיוניים עשויים להפוך לגנריים (הסימן חזק כל כך שהוא מאבד את זיקתו ליצרן מסויים) – למשל, חברת פלאפון. זה היה שם של חברה אך זה הפך להיות כינוי של כל הטלפונים הסלולריים. יתכן שאותו הדבר קרה גם עם במבה, בגלל עמדתם החזקה בשוק הישראלי כל חטיפי הבוטנים הם סוג של במבה. דוג' נוספות: ג'יפ, אספירין, טיטולים. כשקורה דבר כזה יש התהפכות מהגנה מאוד חזקה אתה פתאום מאבד את כל ההגנה שלך. חברות השקיעו משאבים רבים כדי לא להיות קורבנות של ההצלחה, זה כמעט קרה לקוקה קולה, מה הם עשו כדי להגן? הם שלחו בודקים למסעדות/ברים שביקשו קוקה קולה ובדקו מה הם קיבלו. אם היה מסתבר שנתנו להם משהו שאינו קוקה קולה הם שלחו מכתב למקום באיום לתביעה.

מאבק נוסף ידוע – חברת Xerox למכונות צילום. באנגלית זה הפך להיות מילה נרדפת לצילום מסמכים (כמו גוגל). היו מודעות בעיתונים שהדגישו, בקמפיין משפטי, שמדובר בסימן מסחר. גם בגוגל – הפועל to google לעשות חיפוש באינטרנט, לפרחו' לא ברור אם היא כבר הגיעה למצב הזה. 

יש כאן אלמנט של איזון הזירה בעולם העסקי, אם אתה משתלט על השוק מפאת החשש לאבד את סימן המסחר אתה נאלץ להוציא הוצאות לשימור הסימן.

יש להדגיש כי הגנריות שומטת את ההגנה על המילה אבל לא על הסמל, הפונט וכו'... שהם יקבלו הגנה בכל אופן.

לגבי צבעים – לא ניתן לנכס צבע ככזה לחברה מסוימת, זה תלוי באופי המשני.

22.03.11

רישום צורת מוצר/מארז כסימן מסחר
פס"ד טופיפי – טופיפי טענו ששוקודנס יצרו שוקולד בצורת חצי עיגול תלת מימדית כמו של טופיפי. השאלה: האם צורתו התלת מימדית של מוצר מסוים כשרה להירשם כסימן מסחר לכשעצמה? 

גרוניס: אופי מבחין יכול להיות משני סוגים: אופי אינהרנטי – מדובר בסימן שהוא מבחין מעצם טבעו, שונה מרגע יצירתו מכל דבר אחר. דוג': סימנים המורכבים ממילים שהינן פרי דימיון. אופי נרכש – המילה/הצורה הפכה מבחינה עם הזמן, בעת יצירתה לא היה לה אופי מבחין אבל עם השימוש בה האופי המבחין נוצר. 

זהו הצומת המרכזי בפס"ד, האם לפי כבוד השופט גרוניס מדובר באופי מבחין אינהרנטי או נרכש?

הקשיים הכרוכים בהגנה על צורה:

· חשש למונופול: פגיעה בתחרות.שולל צורה ממתחרים, יש יתרונות תחרותיים לבחירה בצורה מסויימת, אסתטיים ופונקציונאליים. משקיעים הרבה מחשבה בעיצוב המוצר על מנת להצליח בשוק, השיקול אינו משפטי נטו אלא יותר כלכלי. אם ננכס צורות מסוימות המקנות יתרון אסתטי/פונקציונאלי מכוח סימן המסחר, נפגע בתחרות.
· היעדר אופי אינהרנטי: ספק אם לצורה יש יכולת להיות בעלת אופי מבחין אינהרנטי. מכיוון שהבחירה בצורה מונעת לרוב משיקולים פונקציונאליים/אסתטיים עלול הציבור לסבור שייחודיות הצורה נובעת משיקולים אלא דווקא ואינה קשורה למקורו של המוצר, אין אפיון מקור. 
· יצירת מסלול עוקף לדיני הפטנטים והמדגמים Design Patents: דיני המדגמים הם תת ענף של דיני הפטנטים העוסק בהגנה על עיצוב. החשש כאן דומה לחשש הראשון, החשש הוא שעסקים יעשו לעצמם קיצור דרך. התנאים לרכישת הגנת הפטנט, מדגם הם קשיחים, נדרשת חדשנות ואת זה קשה להראות. לכן תמיד יש חשש שאם אנו פותחים את האופציה של הגנה לצורה באמצעות פקודת סימני המסחר הדבר יגרום לכך שאנשים יעברו מדיני מדגמים לדיני סימני מסחר כי זה זול יותר, מהיר יותר ונמשך לנצח. 
שורה תחתונה, גרוניס קובע: כאשר מדובר בצורה, המסלול האינהרנטי לא קיים. צורתו התלת מימדית של המוצר אינה כשרה לרישום. קשה לעצב מבחן שיפריד בין מניעים אסתטיים/פרוצדוראליים לבחירת צורה לבין בחירה הנובעת מהרצון להשיג אופי מבחין. מעבר לכך החששות האחרים שהזכרנו: מונופול ומסלול עוקף לדיני הפטנטים.

לגבי נרכש – אפשרי בעיקרון לרשום סימן מסחר על צורה בהתבסס על אופי מבחין, אא"כ הצורה אומצה משיקולים פונקציונאליים או אינהרנטיים במובן הרחב. 
לדעת פרופ' פרחומובסקי: כבוד השופט גרוניס יכול היה לבחור בפתרון קצה, לטענת המשיבים אין אפשרות לסימן מסחר בצורת המוצר, גרוניס דחה אותו. פתרון הקצה השני היה שצורה יכולה להירשם כל אימת שיש לה אופי מבחין אינהרנטי או נרכש, גם אותו גרוניס דחה. השופט גרוניס הלך על דרך ביניים, כל אימת שצורת המוצר נבחרה משיקולים פונקציונאליים שזה עניין של דיני הפטנטים או שיקולים אסתטיים (שם יש יותר חשש למונופול) לא נעניק הגנה. יש מרחב מחיה מצומצם, לא יתכן רישום על בסיס אופי מבחין אינהרנטי אלא רק נרכש, ואפילו אז נשאלת השאלה מאילו שיקולים נבחרה הצורה. השאלה איך מפרשים את החריג, אם נפרש אותו בצורה רחבה הרי שהחריג יבלע את הכלל ומרחב המחיה של צורות כסימני מסחר יהיה אפסי. קשה מאוד לחשוב על מקרים שצורת המוצר לא מושפעת משיקולים פונקציונאליים או אסתטיים. אם באמת רוצים להשאיר מרחב מחיה יש כאן שאלת משקל שעליה אנחנו לא יודעים לענות. תמיד יהיו מעורבים שיקולים אסתטיים ופונציונאליים. יש כאן שאלה משנית שתכריע: מה צריך להיות משקל השיקולים הפונקציונאליים/אסתטיים?
כמו כן, יש לזכור כי צורת המוצר היא לא הדרך היחידה להבחין בין מוצרים בשוק, שהרי יש להם סמל משלהם. אפשר להבחין בין טופיפי לשוקודנס.

לדעת פרחו', הטופיפי לאו דווקא ראוי להגנה, יש כאן השפעה לוקיאנית, קניינית, רצון להגן על החברה שהשקיעה. כתוצאה מכך, נוצר מבחן שמאוד קשה להפעיל אותו.

לגבי צורת המארז- השופט גרוניס משאיר זאת בצ"ע.
דוג': מסחטה מעוצבת בצורת סיני, האם זה עובר את המבחן של גרוניס? המסחטה היתה ללא ספק יכולה לזכות בהגנת מדגם לדעת פרחומובסקי.
לסיכום: ניתנה הגנה לממתק הטופיפי.
שלבים בבדיקת אופי מבחין לצורה:

1. האופי המבחין הוא נרכש.
2. השיקול הדומיננטי בבחירת הצורה הוא יצירת אופי מבחין ולא שיקולים אסתטיים/פונקציונאליים. 

פס"ד עין גדי קומטיקס נ' רשם הפטנטים – רשת קוסמטיקה שהגישה 3 בקשות לרישום סימן מסחר, שניים על מארזים ואחד על מוצר נר ריחני מקראי. הבקשות נדחו והחברה ערערה לעליון:
פוגלמן: לאור הלכת טופיפי דין 3 הבקשות להידחות.

לגבי צורת המוצר (הנר) – הוא קובע שצורת הנר סטנדרטית לחלוטין ולמעשה אינה שונה מכלי הקיבול שמכיל אותו. אשר לקיומו של אופי מבחין נרכש, כזה לא הוכח. המערערת לא עמדה בנטל ההוכחה המוטל עליה להראות אופי מבחין נרכש. 

לגבי המארזים - אומר כבוד השופט שעין גדי ניסתה לאבחן את פס"ד טופיפי, ולומר שאינו חל על מארזים, לגבי זה לא הוכרע. השופט פוגלמן אומר שאין צורך להיכנס לעובי הקורה מן הטעם הפשוט שהוא מוצא את שני המארזים חסרי אופי מבחין אינהרנטי או נרכש ולכן אינם כשרים לרישום.

עד שהזירה המשפטית תתבהר, יצרנים ינסו את מזלם לרשום סימני מסחר. חשבו על הנזק לתחרות אילו עין גדי הייתה זוכה בבלעדיות על הצורה.

**יש אפשרות גם להגנת זכויות יוצרים על עיצוב מוצר אבל זה מאוד מסובך.

שאלה: אופי נרכש, נרכש לאורך זמן. מה קורה אם הגישו את בקשת הרישום מוקדם מידי? האם זה שולל לנצח את הגשת בקשת הרישום בעתיד? לדעת פרחו' לא יהיה השתק אבל הוא לא בטוח.

פרמטרים להוכחת אופי נרכש: (להשלים)

1. משך השימוש בסימן
2. אופי והיקף הפרסום של הסימן
3. מידת המאמץ שהושקע ביצירת קשר תודעתי בינו לבין מקור הטובין
4. חיקוי של הסימן ע"י מתחרים במטרה להיבנות מהסימן

חשוב – פוגלמן אומר כמה פעמים שאת עניין הפונקציונאליות יש לפרש בצורה רחבה!
פס"ד פררו רושר (לפני טופיפי)– המשיב מייבא ממתקים מסין שהם גם כדורים משוקולד עטופים בזהב ועל המדבקה היה רשום במקום פררו רושר, Guanqi Chocolati . זה היה לפני טופיפי, והשופט פסק לטובת פררו על אף שאין דימיון בין השמות, הסמלים והמארזים. השופט קבע כי בגלל שכל כדור עטוף בנייר מתכתי ויש עליו מדבקה הדבר מהווה הפרת סימן מסחר. אין ליתן משקל רב אם בכלל להבדלים בצלילים בין הסימנים מהטעם שמדובר במוצרי מדף וקיימת אפשרות שהצרכן פשוט נוטל את המוצר מהמדף בלי להזכיר את שם המוצר למוכר. הצרכן מושפע יותר מהחזות מאשר השם. 

ביקורת פרחומובסקי: לא ברור שהשופט נתן הגנה לדבר שהוא בכלל בר הגנה. אין שום ראיה/ראשית ראיה לכך שאופן האריזה של השוקולדים הספציפיים של פררו רושר נרשם עליו סימן מסחר. השם אינו דומה, הם לא ניסו להעתיק את החזות של סימן המסחר. השופט נתן הגנה על דבר שאינו רשום בכלל. האם זה יכול לקבל הגנה של סימן מסחר מוכר היטב? אז נשאלת השאלה האם יש כאן דימיון עד כדי הטעיה? לא בטוח בכלל. לדעת פרחומובסקי תוצאת פסק הדין בעייתית. 
השלמה מדורית קרני

29/3/2011

הליכים בסימני מסחר

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.

נסיבות בהן סימן אינו כשר לרישום

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.     

5/4/2011

פס"ד דלתא

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, כך שרישום הסימן דרג'ילינג ע"י דלתא אינו עומד בסתירה לשום סטנדרט חברתי. אלא שבנוסף לשיקול הזה ניתן לטעון שאם קיימת אפשרות כלשהי לגרם נזק רישום, הסימן הוא בעייתי. ניתן גם לטעון שמועצת התה יכלה אפילו לצאת נשכרת מרישום הסימן של דרג'ילינג, 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. 

פס"ד טעם טבע

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 מתנה. 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 שווק 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 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. 

פס"ד Nike

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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ע"א 1677/05 Deutche telecom נ' ערוץ E! הרשם הסכים לרשום את הסימן  E! Online על אף שזה דומה ל T Online בעיקר לפי מבחן הצליל. התנגדות מכוח ס' 11(5), (6) ו- (9). המערערים נתנו הודעת הסתלקות לגבי המילה אונליין. השופטת ברלינר נתנה לזה משקל כבד יותר מהשופט גרוניס. מאחר וניתנה הודעת הסתלקות של המערערת לגבי המילה אונליין, אם יקבל ביהמ"ש את הערעור בכך ינתן למערערת מונופול דה-פקטו על המילה אונליין עליה ויתרה. אנו רואים שיש מקומות בהם הודעת ההסתלקות מקבלת משקל גדול יותר.
מבחן חוג הלקוחות (להשלים)
רע"א שפע בר ניהול ושירותים נ' שפע מסעדות וייצור – לשפע בר ניהול חוג לקוחות חרדי ולשפע מסעדות חוק לקוחות חילוני. ביהמ"ש עורך אבחנה בין חוגי הלקוחות. שתי החברות עוסקות בשירותי מזון והסעדה ועדיין חוג הלקוחות קיבל משקל רב.
בתיק הפוך, מייזליק נ' קרשי אינטרנישונל - השופט שפירא לא מסתכל על קהל הלקוחות בפועל, אלא על צרכן פוטנציאלי אותו הוא מכנה "הצרכן הממוצע / הצרכן הסביר". הוא קובע כי צרכן ממוצע הוא זה הרוכש את המוצר מבלי שהוא מקדיש לעניין זמן רב לצורך בחינה מדוקדקת ומבלי שהוא עורך השוואה בין המוצרים בשוק.

היקף ההגנה

כיצד משפיע סיווג הסימן (שאלת הקטגוריזציה) על היקף ההגנה (עוצמת ההגנה) לה זכאי הסימן?
ע"א 4116/06   GATEWAY Inc נ' פסקול טכנולוגיה- השילוב GATEWAY 2000 עליו הם תבעו. היתה הודעת הסתלקות מכל אחת מהמילים בנפרד. פסקל טכנולוגיה רוצה לרשום סימן על GATEWAVE, הם מתעסקים בשירותים ותכנים סלולאריים והמרת תכנים לעומת GATEWAY העוסקת בחומרה ומתנגדת לרישום. הרשם דוחה את הערעור ועל כך הוגש ערעור. יש לציין כי חברת GATEWAY רוצה לרשום סימני מסחר נוספים. השופט ג'ובראן מתחיל בבסיס המשמעותי ביותר של דיני סימני המסחר – עקרון המובחנות, על סימן מסחר להיות מבחין. לכך הוא נותן 2 רציונאלים:
1. נקודת המבט של הצרכן – חסכון בעלויות מידע והגנה על זיהוי מקור.
2. נקודת המבט של המתחרים - חשש לתחרות בלתי הוגנת ויצירת מונופולים שיפגעו בתחרות.
כבוד השופט מסביר שכאשר מדובר בשמות תיאוריים אז עניין המשמעות המשנית פותר את בעיה א' (צרכן), הצרכנים למדו לאורך זמן כפועל יוצא משימוש ששם מסוים קשור לבית עסק מסוים אבל המשמעות המשנית לא פותרת את הבעיה השנייה של החשש למונופול. כבוד השופט אומר שעניין הסיווג ממשיך להיות חשוב גם לאחר הרישום הראשוני. הרעיון היה שכדי לרשום סימן מסחר צריך משמעות משנית. השאלה היא האם עניין התיאוריות ממשיך ללוות אותך גם לאחר הרישום? השופט ג'ובראן אומר שגם כאשר צלחת את השלב של הרשם, הסיווג ממשיך להיות משמעותי גם לאחר הרישום. עדיין יש חשש של פגיעה בתחרות החופשית ולכן סימן תיאורי רשום יקבל הגנה פחותה. המילה GATEWAY מסווגת כשם מרמז בעולם החומרה, ובעולם התוכנה זה הופך להיות תיאורי. מדוע זה כך? בעולם החומרה זה לא מושג תיאורי אך כאשר עוברים לעולם התוכנה סבור כבוד השופט שזה הופך למושג תיאורי, בייחוד כאשר מדובר בתכנים שעוברים מהאינטרנט לסלולר דרך ה-GATEWAY. ככל שהסימן מתרחק מסימן מגנרי ומתקרב לשרירותי, ההגנה גדלה. זה מאפשר להתנגד לסימנים פחות דומים ולתבוע על הפרה בסימן שרירותיים אך סימן שהחל את דרכו כסימן תיאורי ההגנה שתינתן לו תהיה חלשה יותר. שורה תחתונה: מדובר ב-2 תחומים שונים, הערעור נדחה. החלטת הרשם בעינה עומדת, ניתן לרשום את GATEWAVE. 
לגבי הסימנים החדשים שהמערערת רצתה לרשום – מה המשמעות? האם זה משפיע? השופט ג'ובראן מחזיר את זה לרשם ע"מ לבחון את זה. זה לא כ"כ פשוט כי עשוי להיווצר מצב בו פסקול טכנולוגיות תוכל לערער על רישום הסימנים החדשים, השופט ג'ובראן לא פתר את הבעיה. כדאי לבקש מהשופט במקרה כזה, שתהיה התחייבות מצד פסקול שלא יתנגדו לסימנים החדשים. (ניתן להשתמש בתו"ל).
מבחינת ההגדר והעיצוב – הכל לכתחילה לפי מה שנרשם בפנקס ולא לפי השימוש בפועל, אך לא ניתן להתעלם לחלוטין מהשימוש שנעשה בפועל.

לדעת פרחומובסקי – צריך לתת להסתלקות משקל מאוד כבד.

פס"ד אבי מלכה מסעדת אווזי הזהב נ' אווזי שכונת התקווה 1997 ניהול מסעדות (2006) – אווזי זו רשת מסעדות ידועה, ואבי מלכה פתח מסעדה בבאר שבע בשם "אווזי הזהב", 2 המסעדות בסגנון ים-תיכוני, על האש. רשת אווזי תבעו על עוולה של גניבת עין והפרת סימן מסחר. המחוזי פסק שהם שהמערערים רכשו מוני טין בסימן אווזי ועל כן יש חשש להטעיית הציבור, הורו לאבי מלכה לנקוט בפעולות שמטרתן לצמצם את ההטעיה, לשנות את הסמל שיהיה עיצוב זהה לאווזי הזהב ולנקד. בעליון – כבוד השופט חשין קובע כי אווזי הוא שם תיאורי שזוכה להגנה בשל האופי התיאורי שרכש, מגדיר אותו כשם תיאורי בעל סממנים מרמזים. מידת ההגנה הניתנת לשם נמוכה יחסית משום שאינה מגנה מפני הטיות ביצירת סמיכות. לעומת זאת, אילו היה מדובר בשם שרירותי היינו מגנים גם מפני הטיות ביצירת סמיכות, יחשב להפרה. 

חובה על אבי מלכה להקפיד שהשם יופיע במתכונת המוטה, ושתי השמות יהיו רשומים באותה צורה (כך שלא תהיה הדגשה לאווזי), שתנועת הצירה תופיע לא רק בלוגו אלא בכל מקום שהוא עושה שימוש בסימן. המערער וכל עובדיו חייבים להימנע מלהציג או לפרסם את המילה אווזי. ביהמ"ש מורה על שור מצבים שמטרתם לבצע בידול מוחלט, מחד לא לאפשר לרשת אווזי למנוע שימוש בכל הטיה או סמיכות, מצד שני אם אתה רוצה לעשות בזה שימוש תהיה ייחודי – תעמוד מאחורי הטענות שלך ואל תנסה להיבנות על הצלחות של אחרים.
ברע"א 4322/09 ש.א. פורמט סחר ושירותים 1994 נ' א.ש. שניר בע"מ – מדובר במוצרים לניקוי מערכות דלק במכוניות. מדובר ברע"א שמתייחסת להחלטת המחוזי שדחתה את בקשת המבקשות לתת צו זמני ... (להשלים). הסימן של המבקשת זה Gold Label לעומת הסימן של שניר Gold 55. התביעה הייתה על הפרת סימן מסחר וגניבת עין. הפרת סימן המסחר לא התקבלה וגניבת עין כן. גרוניס התמקד במילה גולד וקובע שהשימוש בה נעשה לצורך תיאור איכות מעולה, לכן מדובר בסימן תיאורי. היקף ההגנה שינתן הוא מצומצם ביותר, המשיבה לא הפרה את סימן המסחר בכך ששיווקה מוצרים תחת הסימן Gold 55. למה בכל זאת יש גניבת עין? גרוניס קובע שעוולת גניבת העין אכן התקיימה, כי בבחינת עוולת גניבת העין מסתכלים המכלול. משווים את 2 המוצרים מבחינת המארז, הוויזואליות. בשני המוצרים יש מיכל המכיל חצי ליטר באותה צורה בדיוק, העיצובים זהים בצורתם ושני המיכלים היו צבועים בזהב (אך בגוון שונה), לכן קבע גרוניס כי יש גניבת עין אך לא הופר סימן מסחר.
ברע"א 7836/09 ג.ו.פ. שמש השקעות בע"מ נ'  – כאן גרוניס קיבל ערעור על החלטת המחוזי להעניק צו מניעה זמני לטובת המשיב ונגד המבקשים. המשיב הוא בעלים של 2 מסעדות ברמת גן הפועלות תחת סימן המסחר שמש. ברשותו 3 סימני מסחר מעוצבים: שמש, מטעמי שמש ושווארמה שמש. לאחר שהוגשה התביעה (להשלים...). גרוניס עומד על הקושי בסיווג המילה שמש, מצד אחד אין חיבור ישיר בין שמש למסעדת בשרים. מה האסוציאציות? הוא מצמצם את היקף ההגנה שהעניק המחוזי למילה שמש בגלל האוניברסאליות של המילה, הוא פוסק שעל המבקשים לשנות את המילה "טעים אש" לאותה צורה של המילה "שמש".

03.05.11

השלמה מדורית קרני

פרק ז' לפקודת סימני המסחר מפרט מספר זכויות השמורות לבעל סימן המסחר. הזכויות האלה כוללות זכות בלעדית לשימוש ייחודי בסימן וביחס 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.
פס"ד מנהטן נ' המגפר: חברת מנהטן המייצרת מוצרי הלבשה תחתונה, סימני המסחר שלהם הם ליידי מנהטן ומנהטן. חברת המגפר רצתה להשתמש בשם הזה לייצור נעליים. ביהמ"ש קבע כי הלבשה והנעלה אינם מאותו הגדר. ושלצורך פסיקה בשאלה האם טובין מסוימים משתייכים לאותו הגדר יש לבחון את מהותם, הייעוד שהם ממלאים ואופן השיווק. פס"ד ישן שאינו מבטא את מגמת בתי המשפט כיום.

פס"ד טוטו זהב – בעידן בו המגמה הכללית בעולם המסחר הינה לאחד אספקת טובין עם שירותים קרובים ושאינם קרובים לאותם טובין אין לפרש את המונח "אותו הגדר" בצורה דווקנית וצרה. לאור המגמות בכלכלה המודרנית (גלובליזציה וכניסה של חברות לתחומים אחרים) השאלה שצריכה להישאל היא האם אנו נמצאים באותה משפחה מסחרית? לדעת פרחו' לפי מבחן זה אין ספק שהלבשה והנעלה היו נכנסים לאותה משפחה. באותה משפחה קיים החשש לפיו יסיק הצרכן על קשר או חסות מטעם בעל הסימן הרשום על העושים בו שימוש.

לדעת פרחו' – היום הציפייה היא אחרת. כל סוגיית ההגדר הדומה באה לשאול האם יש הטעיית צרכנים. שאלה זו תלויה בעולם המסחר ובציפיות הצרכנים המעוצבות לפי עולם המסחר הקיים סביבם. דוג' נוספות לאותה משפחה: חומרה ותוכנה. יש שאלות קשות יותר כמו למשל מכוניות והנעלה -> למשל השותפות בין פרארי ופומה. האם זה אותה משפחה? התשובה פחות ברורה.

עוולת גניבת העין

עוולה זו כשמה כן היא, עוולה נזיקית שמהותה גניבת עין. הטעיית צרכנים, פרקטיקות שבהן גוף מסחרי עלול ליצור אצל צרכנים את הרושם כי המוצרים שלו מגיעים ממקור אחר או שאותו מקור פורש עליהם חסות/ מאשר אותם. גם עוולת גניבת העין מקורה בדיני התחרות הבלתי הוגנת. במקור עוולת גניבת העין נמצאה בס' 59 לפקודת הנזיקין, כיום ניתן למצוא אותה בחוק עוולות מסחריות התשנ"ט 1999, ס' 1 קובע "לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן יחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר". כדי להוכיח גניבת עין -> המרכיבים:
1. הוכחת מוניטין
2. הוכחת חשש סביר להטעיית הציבור
גם כאן משתמשים במבחן המשולש! מה ההבדל? מסלול גניבת העין הוא מסלול עוקף ומצטרף כאחד לתביעה בגין הפרת סימן מסחר. (העילה השלישית שמצטרפת זה עשיית עושר). המוניטין בגניבת עין הוא תחליף לרישום. נשאלת השאלה עד כמה הבדל זה משמעותי? 
לדעת פרחו' הבדל זה לא משמעותי כמו שזה נראה בגלל שבדין הישראלי ניתנת הגנה גם לסימן מוכר היטב שאינו רשום. בשלב שיש לך מספיק מוניטין כדי לבסס גניבת עין מן הסתם ברוב המקרים הגעת למצב שיש לך משמעות משנית העשויה לאפשר לך לרשום את הסימן. מה גורם לכך שיש כאלה לא רשומים? דיליי אדמינסטרטיבי, התרגלת כבר לעבוד בלי רישום. איפה ההבדל הגדול? גניבת עין לא מתמקדת אך ורק בסימן עצמו, נכון שיתכנו הרבה מאוד מקרים שהדמיון כולו מתמקד בסימן, באדידס זה לא רק 3 הפסים אלה צורת המוצר כולו, עיצוב חורג בהרבה מגבולות הסימן. לא כל עיצוב אני ארשום ועדיין פתוחה בפני האופציה של תביעה בגין גניבת עין בגין אספקטים שאולי לא כשרים לרישום כסימן מסחר. הקושי הוא הוכחת מוניטין -> זה לא פשוט. למה לא להגן מפני כל דמיון? שימו לב! העוולה מגנה מפני גניבת עין -> דבר העלול להטעות לקוחות! השאלה היא האם אותם אספקטים שאני מחקה הם בעלי מוניטין מסוים ויעבירו אליי לקוחות? ואז אנו מגיעים לחשש סביר להטעיית הציבור. בגניבת עין ההשוואה היא בין 2 המוצרים בעיצובם המלא. צריך להשוות לא רק את מספר הפסים האלכסוניים אלא את מראה הנעל כולה. כשמדובר בסימני מסחר לכאורה ההשוואה צריכה להיות ממוקדת בסימני המסחר עצמם ולא במה שמסביב. אך כפי שרואים באדידס גם בסימני מסחר מסתכלים גם על עיצוב המוצר. אולי זה עניין של נטל הוכחה. בגניבת עין מראש צריך להסתכל על המכלול. 
פרו פרו נ' פרומין – חברת פרומים ביקשה לרשום את המילים פרוביסק {פרומין + ביסקוויט} ופרו-פרו. היא מגישה תביעה נגד חברה מתחרה, המערערת פרו-פרו מבקשת לאסור עליה להשתמש במילים הללו., התביעה התבססה על שילוב של עילת הפרת סימן המסחר ועילת גניבת העין. מבחינת פרו' פס"ד מעט ישן. בימ"ש המחוזי העניק את הסעד המבוקש וחברת פרו-פרו מערערת. מה קובע השופט לנדוי ז"ל?

1. פרוביסק – הניתוח מתבסס בעיקר על הפרת סימן מסחר. כבוד השופט סבור כי קיים חשש להטעיה. מי קהל הצרכנים הרלוונטי? השופט מזהה שני קהלים עיקריים החנווני שמקבל את הסחורה והלקוח הסופי. השופט סבור שיש חשש להטעיה -> חשש כפול! הדמיון נוצר בצורה מכוונת! חברת פרו-פרו לא בחרה במקרה בפרוביסק אלא כדי להיבנות מהמוניטין וההשפעה של פרומין הוא התבסס על תצהירים של סוכני פרומין שטענו לקיום הטעיה. מדובר באותה סחורה ממש – ביסקוויטים! יש הפרת סימן מסחר.
2. פרו-פרו – סימן שלא נרשם. פרומין נאלצה להסתמך על עילת גניבת העין. השאלה הייתה האם התבסס מוניטין בשם? התשובה הייתה שלילית לא הוכח מוניטין בשם. חברת פרומין עשתה שימוש מאוד מצומצם בסימן לא ברור מה היה היקף הסחורה ששווק ע"י הסימן פרו-פרו. דומה כי הסחורה ששווקה תחת השם לא נקלטה יפה בשוק. על כן אין מוניטין הראוי לשמש כמרכיב לעילת גניבת עין. אין הפרת גניבת עין. 
משפחה נ' משפחה טובה – פס"ד שפרחו' מאוד אוהב. תביעה בין שני עיתונים, משפחה ומשפחה טובה. שני העיתונים עוסקים בנושאים הקשורים לבית ולמשפחה, בימ"ש המחוזי דחה את התביעה. התביעה היא בגין עוולת גניבת עין. השופט חשין קובע בערעור:
1. לגבי מוניטין – מוניטין זה זיהוי מוצר עם ספק מסוים. בהתקיים מוניטין ניתן להמשיך הלאה ולבחון האם הייתה הטעיה. כיצד מסווג חשין את השם משפחה? שם תיאורי, כדי לזכות בהגנה בשם תיאורי {ניתוח של סימני מסחר אע"פ שזה לא רשום!} לכן יש צורך באופי מבחין -> משמעות שניה של זיהוי השם התיאורי עם העיתון. קובע חשין כי המערערים נכשלו בהוכחת משמעות שניה. המערערים עצמם משתמשים בשם מפחה בעיתון אחר אותו הם מוציאים לאור "להיות משפחה". על כן המערערים לא הצליחו להוכיח שהשם מזוהה דווקא איתם ולא עם המשיבים. אומר חשין דבר מה נוסף – שימוש בשם לאורך זמן אין בו לכשעצמו כדי ליצור משמעות משנית/שניה המזכה בהגנה. חלוף הזמן ללא שום דבר נוסף לא יכול לבסס מוניטין או משמעות שניה. חשין יכול היה לעצור כאן אבל למעלה מן הצורך החליט השופט לדון גם בחשש להטעיה.
2. לגבי החשש להטעיה – חשין קובע כי אין חשש להטעיית הציבור, על אף שמדובר במוצרים באותו שוק. בעולם העיתונות גם אם פעם אחת יקנה צרכן עיתון אחר הוא ישר ידע את טעותו וכן העיצוב של העיתונים אינו דומה כלל. לדעת פרחו' נימוק העיצוב הוא המרכזי. טיעוני חשין לפסילה:
· גם אם יש חשש קטן זה ראוי למען התחרות החופשית בשוק. 
· יש הבדלים ברורים בין שני העיתונים, השם, העיצוב, הכותרות, החלוקה למדורים, התכנים וכו'. 
· עיתון שונה משאר הטובין, קוראי עיתון הם נאמנים לעיתון החביב עליהם, אבל עיתון אינו מוצר הנרכש פעם אחת אלא בתדירות וטעות לא תחזור. 
לסיכום: צרכנים אינם בורים (עולם גולם), לכן יש להם יכולת הבחנה. ככל שמדובר בשם תיאורי כך פוחת הסיכון לטעות. גם אם קיים איזהו סיכון של טעות, שווה להסתכן כדי להגן על האינטרסים המתחרים -> תחרות וחופש העיסוק. לא צריך לתת לבעלי עסקים להפקיע מן הציבור דברים בקלות. התביעה מבוססת על עוולת גניבת עין ועל כן הבדיקה אינה מתמצה בבדיקת זהות השמות בודקים את שם העיתון, כותרות, עיצוב ועוד... השופט סובר כי מי שיטעה וגם ככה זה לא כזה נורא כי מדובר במוצר הנרכש בתדירות. 

לדעת פרחו' אם נשווה לפס"ד מגלופלקס נראה שכל שופט יכול למשוך את המבחן לקיומו, נראה שגרוניס יותר בכיוון של קניין וחשין יותר בכיוון של הגנה על תחרות. פרחו' טוען כי קשה להראות לבימ"ש טיעון של השפעת התחרות, קשה להוכיח מה היו המחירים אלמלא התחרות, כמו כן כמעט תמיד אין נציג לציבור בבימ"ש. בימ"ש מתעלם מציבור גדול של אנשים משום שהוא רואה רק את המתדיינים שלפניו בעל קניין ואדם הקוצר פירות שלא זרע.

פס"ד אדידס נ' יאסין – מדובר בפרשה בה אדם משטחי הרשות ייבא נעלי ספורט שעוצבו כך שבצידם יש 4 פסים. רשות המכס עיכבה את משלוח הנעליים ואדידס הגישו תביעה בה הם הגישו סעד של השמדת הסחורה וצו מניעה קבוע שימנע מיאסין לחזור על הדברים שעשה. בשלב זה יאסין מציע שני הצעות פשרה -> שני פסים/איקס. אדידס דוחה את ההצעה בבוז. איתרא מזלה של אדידס וזה מגיעה לשולחנה של מיכל אגמון-גונן. השופטת מיכל חוזרת על ההיסטוריה של דיני סימני המסחר ומדברת על שני ערכים שעיצבו את דיני סימני המסחר:
· הגנה על תחרות הוגנת – שלילת פרקטיקות נפסדות.
· מניעת הטעיית צרכנים
עם השנים עלה ערכם של סימני המסחר כנכס. חל שינוי באופן בו אנו חושבים על סימני מסחר ובעיקר באופן בו פירמות תופסות את סימן המסחר כנכס בעל ערך כלכלי ותדמיתי. האם לאור שינוי התפיסה אצל הפירמות יש לשנות את הדין? האם נרחיב את ההגנה מעבר לתכליות הבסיסיות? היא מאפיינת את המקרה ככזה שאינו מהווה הפרה של התכליות הבסיסיות. לצורך כך היא פורשת מסגרת נורמטיבית רחבה:

1. ההצדקה למתן הגנה לסימני מסחר – בניגוד להגנה שניתנת לפטנטים וזכויות יוצרים ששם המטרה להביא ליצירת דבר מה חדש, בסימני מסחר אין שום תמריץ כזה. פירמות אינן מוסיפות משהו לעולם שלא היה קיים קודם (לדעת פרחו' זה לא נכון! סימן המסחר היא עבודה וויזואלית שלעיתים מוגנת גם בזכויות יוצרים, אין גבול חד ביניהם!).
2. סימני מסחר ונחלת הכלל – נחלת הכלל חשובה, הגנת יתר פוגעת בתחרות ובחופש הביטוי של אחרים. אם ניתן לאנשים להפקיע שמות מנחלת הכלל בקלות זה פוגע בחופש הביטוי של חברות אחרות ובתחרות שהציבור זכאי לה.
3. פגיעה בתחרות – סימני מסחר פוגעים בתחרות משום שהם חסמי כניסה. מייקר את עלויות התחרות. אם אני רוצה לייצר נעליים ואני לא יכול להשתמש במספרי פסים אלכסוניים מסוימים אם בכלל זה מאוד מגביל אותי ופוגע בתחרות ובצרכנים.
4. עלויות לצרכן – הגנה רחבה מגדילה עלויות משפטיות כי אם אנו לא שומרים את ההגנה באופן דווקני ל-3 פסים אז כל מי שירצה להיכנס לשוק עם 4-5 פסים יצטרך להצטייד בסוללת עו"ד.
5. אפקט מצנן – פרחו' מגדיר כאפקט חלוקתי, תביעות מסוג זה מאפשרות לחברות גדולות שיש להם משאבים להדיר רגליהם של חברות קטנות מן השוק. (עובדה: גם סקרצ'רס הפרה ואותה לא תבעו).
6. סימני מסחר הפכו להיות אפיק תקשורת בחברה ואין לחסום אפיק זה מאוכלוסיות חלשות. ילדים במזגר הפלסטיני שקונים את נעלי יאסין יודעים שזה לא אדידס אבל כך הם מגיעים הכי קרוב שאפשר. 
7. הנתבע פעל בתו"ל. דווקא בגלל שכולם יודעים ש-3 פסים זה אדידס הנתבע יכל להיות בטוח ש-4 פסים והשם סידני זה לא הפרה של הסימן אדידס. 
השופט מכריעה שבשכלול הרשימה + ביטוי עצמי + תו"ל {יש הרבה חזרות} אין מקום להרחיב את ההגנה! מה כן? חוזרים למבחני ההפרה המקובלים – המבחן המשולש:מבחן המראה והצליל. פרט לדימיון בפסים שגם בו אין כדי להטעות אין כל דימיון אחר בין הנעליים הנתבע התביע את השם סידני בהרבה מקומות, הנעל שונה וא"א להתבלבל. לפי מבחן סוג הלקוחות -> ציבור הלקוחות שקונה את אדידס הוא מיודע ולא יתבלבל. פער מחירים! נעלי סידני נמכרות ב20-30 ₪. אין דימיון בין המוצרים ולכן גם גניבת עין אין. 

כמה מילים על פס"ד – לדעת פרחו':

· הצעות הפשרה שלא התקבלו: על פניו יאסין מצא דרך טובה לבדל. הצעה זו מאוד מסוכנת, יכול להיות שזו הזמנה לתביעה מחברה אחרת. כמו כן, הוא הציע לשים איקס עליהם -> זה כנראה לא באמת שינה. הוא לא חיפש את המותג של אדידס! הוא לא ייחס לדמיון חשיבות.
· אדידס -> אסטרטגיית הליטיגציה נכונה, ללכת על כל אלה שלא יכולים להתגונן וכשיש מספיק תקדימים ללכת לתבוע את סקרצ'רס. אדידס לא הסכימו לפשרה כי הם היו בטוחים בניצחונם.
· האם פס"ד נכון לדעת פרחו'? כן. לא רק שלא היה פה חשש להטעיה, אני חושב שחיקויים מסוג זה רק משביחים את המותג של אדידס. דווקא עניין חיקוי המותג בצורה שאינה זהה זה דווקא גורם למי שכן קונה אדידס להרגיש שהוא נוגע בחלום לעומת כאלה שלא יכולים לגעת בחלום.
· נקודה אחרונה, מדוע אסור להרחיב את ההגנה? יש כאן מתח בין תפיסת הסימן כקניין, כנכס בעל מסר הראוי להגנה לבין המסר המועבר לצרכנים. יש באיפיון ההגנה תמריצים מאוד חשובים להתנהגות מלכתחילה. אם הלכה לפי מיכל, זה נותן לאדידס תמריץ לתת מידע בצורה מאוד מדויקת. זה בדיוק המסר שאני רוצה שחברות יעבירו לצרכנים, המסר הכי נקי ומדוייק שמזהה את המותג שלהם. מה לגבי ההשקעה העצומה? יכול להיות שאנחנו מעבר לאופטימום של הגנה על מותגים, ואנחנו אולי כבר במצב של בזבוז משאבים.
17.05.11

גניבת עין – המשך

פס"ד פניציה – חיקוי צורני של עיצוב המוצר. חברה ישראלית מייצרת 3 דגמי כוסות זהים בצורתם לכוסות מחברת דורלקס הצרפתית. השוני היחידי בין הכוסות היה הסימן המוטבע בתחתית הכוס. החברה הצרפתית טוענת כי מדובר בגניבת עין, המחוזי אוסר על פניציה לשווק את 3 הדגמים ועל כן היא מערערת לעליון. 

ביהמ"ש העליון קבע – השופטת נתניהו:

1. חיקוי שאינו פוגע במוניטין מותר (אינו יוצר עוולה).
2. בעד תחרות ( לא מתנגדת לחיקוי (אא"כ יש ניצול מוניטין של יצרן אחר).
3. מחיקוי כשלעצמו אין להסיק שהתובע רכש מוניטין במוצר. 
4. המוניטין מגולם בעיצוב המוצר עצמו ( רק לעיתים נדירות יראו בצורת המוצר עצמו נושא לרכישת מוניטין ומתן צו מניעה.
5.  מטעמי עידוד תחרות אין זו גניבת עין לחקות, ואפילו באופן מדויק את צורתו של מוצר או עיצובו אם יש להם ערך ממשי, פונקציונאלי או אסתטי עבור הלקוח שאינו דווקא אינדיקציה למקור. נטל ההוכחה עדיין על התובע שאין ערך כזה. צריך להוכיח שהציבור רוכש את הכוסות בשל המקור, ולא בשל פונקציונאליות/עיצוב. נטל זה קשה מאוד וזהו רק השלב הראשון. 
6. נדרש שימוש ממושך יותר כדי לבסס מוניטין ולעיתים כשהייחודיות קטנה מאוד שימוש ממושך ככל שיהיה, לא יהיה בו די כדי לבסס מוניטין.
7. כיצד מבססים מוניטין? ממצאים אמפיריים, סקרי דעת קהל. לפי הסקרים אנשים רכשו את מוצרי פניציה בשל מחירם, ומלונות העדיפו את תוצרת הארץ מטעמי כשרות. (פרחו' מוסיף – גאווה ישראלית תוצרת הארץ).
השופט מלץ –
מלץ מסביר שביסוס מוניטין הוא עניין קשה ומציע לבחון כל מקרה לפי נסיבותיו ולא לקבוע מסמרות לגבי הראיות שצריך להגיש. מלץ חולק על נתניהו, לדעתו אם אין סיבה פונקציונאלית לחיקוי, עצם החיקוי הוא ראיה לקיום מוניטין.
השופט אילון – (להשלים)

2 מוקדים בפס"ד: 

1. ביסוס המוניטין – סקרי דעת קהל, הציבור רוכש מוצר בשל המקור.

2. הוכחת חיקוי מבוסס מוניטין – החיקוי ע"י החברה המתחרה מונע ע"י רצון להיבנות מהמוניטין של החברה התובעת. 

לגבי שניהם נתניהו מציבה רף גבוה.

פרחו' – בעיות בפסק הדין: 

· על סקרים ניתן לעשות מניפולציות ואופן ניסוח השאלה יכול להשפיע על התשובה.

· ישנו מכלול גורמים המשפיע על אדם לרכוש מוצר, ביניהם גם שיקולי מקור. יכול להיות שמה שגרם לי לקנות את המוצר בהתחלה היו שיקולים אסתטיים, לאורך זמן למדתי לבצע אסוציאציה בין עיצוב המוצר שאהבתי לספק מסוים – אז מה השיקול עכשיו? מקור או שיקול אסתטי?
· בעיה נוספת, מאבק סקרים שכל צד מציג סקר התומך בעמדתו.
· אם סקרי שוק היא לא דרך טובה, האם ירידה במכירות של החברה התובעת היא טובה?
· מגבלות על עיצוב, הגנה גבוהה מידי על עיצוב תיצור מגבלות גבוהות מידי ואז תהיה פגיעה בתחרות בשל חסם כניסה לשוק.
עילת הדילול (אין הטעיה, נטען דילול)
מלכתחילה דובר בחוק על חשיבה נזיקית, גוף כלכלי, חברה שמתנהלת באופן בלתי הוגן. בשלב מאוחר יותר התפתחה עילת הדילול שהיא אינה תלויה בהטעיית צרכנים אלא היא נשענת על חשיבה קניינית, הבדל זה מרחיב את ההגנה. סימני מסחר הופכים להיות יישויות עצמאיות עם הגנה קניינית. עילת הדילול הועלתה לראשונה ב-1940 והתפתחה עם השנים. נתקלנו בעילת הדילול בפסיקה:

בפס"ד קרדי שם ביהמ"ש קשר את עילת הדילול לדוקטרינת המוניטין הבינלאומיים. עילת הדילול נקשרת לסימן מסחר מוכר היטב. סימני מסחר בעלי מעמד החוצים גבולות מוצרים וגבולות גיאוגרפיים. בפס"ד דלתא שנתקלנו בו, דלתא נתבעה על שימוש בסימן, שם השופטת קבעה מבחן לעילת דילול: על הטוען דילול להוכיח כי מדובר:
1. בעסק מפורסם חוצה גבולות. (מוניטין בינלאומי)
2. לסימן עוצמה כה גדולה שהיא חורגת מעבר למוצר הספציפי. (לסימן ערך כנכס עצמאי).
3. יש להוכיח כי השימוש נועד לקדם את עסקיו של המשתמש בשל המוניטין של בעל הסימן המפורסם. (סיבתיות, תו"ל באימוץ הסימן ע"י מתחרה, ע"ע שלא במשפט).
4. רמת ההתנהגות הנדרשת על פי דיני התחרות הבלתי הוגנת צריכה להיקבע ע"י סטנדרטים ערכיים ראויים של החברה. (חריגה מדיני התחרות הבלתי הוגנת).
התנגדות לרישום סימן מסחר "טל עדן" – תנובה מתנגדת בתור מחזיקת הסימן "טל העמק". "דילול מתרחש כאשר נעשה שימוש בסימן מסחר העלול לגרום לשחיקה ולטשטוש של תדמיתו הייחודית והאיכותית של סימן מסחר חזק בלא רשות בעליו גם ללא חשש יצירת הטעיה. זאת עם שימוש כאמור גורע מערכו המסחרי של סימן המסחר ומכוח המכירה הטמון בו". מיישם את המבחנים (לעיל פס"ד דלתא):
1. המילה טל לא רכשה לעצמה מוניטין חזקים מספיק. 
2. ספק אם למילה טל מוניטין עצמאיים 
3. ספק רב עוד יותר שיש לה מוניטין מעבר למוצר הספציפי או שידועה בכלל מחוץ לגבולות ישראל.
4. לא ברור שהמבקשת רוצה להשתמש במילה טל כדי להיבנות מהמוניטין של המתנגדת.
5. מעבר לנחוץ, יצויין שקבלת ההתנגדות תעניק לתנובה בלעדיות במילה "טל", ותוצאה זו אינה רצויה. המילה "טל" אינה שרירותית אלא היא מרמזת לגבינות "אמנטל". מילה זו לא תקבל הגנה גבוהה במיוחד גם בטענות דילול. כשתנובה רשמה את הסימן טל העמק זה הותנה בוויתור מצד תנובה למנוע מאנשים ששם משפתחם "טל" מלהשתמש במילה. מכך הסיק הפוסק כי כבר אז לא ראו אפשרות לתת לתנובה בלעדיות על הסימן "טל". סימן לא התכוונו במקרה זה להיבנות מהמוניטין של תנובה, האריזות שונות והסימנים המודגשים על כל אריזה שונים, הגבינה של סימן כתוב "לה קרמרי סימן", ועל הגבינה של תנובה מצויין במודגש "עמק" וגם מבנה האריזה והעיצוב שונה. 
24.05.11

השלמה מדורית – עילת דילול וגניבת עין, השוואה בין פסקי דין.

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 יצרנית הוודקה הסקנדינבית הידועה 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 לפגעה 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 "Metallika". 

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 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 לא 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.

לסיכום, מדוע לא רצויה הגנת יתר?

· הגנת יתר פוגעת בצדדים שלישיים רבים שאינם מיוצגים בהליך.
· הסבר כלכלי – סיכון של השקעת יתר בסימני מסחר, בזבוז משאבים. אם כל ההשקעה שלך ראויה להגנה, צריך לממן תקציבים גבוהים מידי.
פס"ד מועדון מנויי טוטו זהב נ' המועצה להסדר הימורים בספורט - המועצה הגישה תביעת הפרת סימן מסחר נ' טוטו זהב, זוכה במחוזי וטוטו זהב מערערת לעיון ומעלה שלושה טיעונים:

1. הסימן טוטו הוא גנרי ולכן אינו זכאי להגנה. 

2. גם אם הסימן מוגן אין הפרה משום שאין התאמה בין גרפית ולשונית בין הסימנים.
3. שגא בהמ"ש מחוזי בפרשנות מבחני גניבת העין. 
השופטת בייניש קבעה:
גם אם הסימן גנרי הוא ראוי להגנה אם רכש משמעות שנייה/משנית. פרחו': משמעות משנית היא זיהוי עם ספק מסוים ושם גנרי הוא שם המייצג הגדר ואינו מזוהה עם ספק מסוים, לכן מדובר בדברים חלופיים שלא יכולים לדור יחד. הדבר אינו קיים בפסיקה זרה. מדוע לא מגמישים בנוגע לשמות גנריים? שיקול של מונופול, פגיעה בתחרות. רוצים להשאיר את המילה כפתוחה לכולם, בייניש מתעלמת משיקול זה. הדבר מקומם במיוחד כי מדובר במונופול סטטוטורי, וניסיון להרחבת המונופול.
פס"ד טוטו זהב השלמה מדורית - מועדון מנויי טוטו זהב נ' המועצה להימור הימורים בספורט. 
במקרה הזה היה מדובר במועדון לקוחות שמטרת פעילותו הייתה הגדלת הסיכוי לזכייה בטוטו, ושפעילותו הייתה לצנינים בעיני המועצה, מכיון שהיא זו המציעה למכירה את טופסי הטוטו. 
1. 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 מסויים (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. 

2. 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". 

3.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"מפרי" 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 יצמצמו את ההכרה בעילות אלה. 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.    
שימוש אמת -  ס' 47 לפקודת סימני המסחר:

47. רישום לפי פקודה זו לא ימנע אדם מהשתמש שימוש אמת בשמו או בשם עסקו, או בשמו הגאוגרפי של מקום עסקו, שלו או של קודמיו בעסק, או מהשתמש בהגדר אמיתי של מהותם או איכותם של טובין שלו".
יש כמה מצבים שבהם אנו סבורים שיש להגביל את חירותו של בעל הסימן. כשיש בידי נתון עובדתי שמצדיק את השימוש שלי בסימן. שימוש בסימן מסחר לצורך יידוע הטובין שאני מוכר בעסק, לדוג' מכירת חלקי חילוף למכוניות מזדה. 

השלמה מדורית קרני

31/5/2011

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 בפרסמותיה. 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 שאלה, 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 מתאימים, 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 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", כשמו של 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. 

14.06.11
תחילת השיעור – הקדמה על חטיפת סימני מסחר ברשת.
2 מרכיבים שצריך כדי להוכיח עוולה באמריקה לפי ACT:
א.זהות או דימיון מטעה לסימן (אובייקטיבי)
ב. חוסר תום לב תוך מטרה להרוויח – האם לרושם הסימן היה אינטרס משלו? (חברה גם באותו שם לדוג'), האם הדומיין קשור לשם המשפטי של הרושם? (דוגמת מקדונלדס) האם יש לרושם הסימן עסק לגטימי באתר הזה? האם רושם שם המתחם ניסה למכור את שם המתחם חזרה לבעל סימן המסחר? האם ניסה ליזום מכירה לחברה מתחרה? האם הוא ניסה לשבש את הפעילות העסקית של בעל סימן המסחר?
בשאר העולם – איך יכול להיות שיש הסדרה כלל עולמית?
רישום שמות מתחם נעשה ע"י איגוד האינטרנט ICANN. הארגון התקין Uniform Dispute Resolution Principles  לפי זה יש ס' של בוררות חובה במקרים של התנגשות בין זכויות בסימני מסחר לרישום שמות מתחם. (ס' 9 לUDRP ). צריך תום לב ברישום – פרמטרים: 
1. האם רישום שם המתחם נעשה בראש ובראשונה ע"מ לסחר אותו או להעבירו לבעל סימן המסחר/מתחרה תמורת תשלום?
2. האם רישום הדומיין נעשה כדי למנוע מבעל סימן המסחר לרשום דומיין משלו דומה או זהה?
3. האם רישום הדומיין נעשה מתוך כוונה מרכזית לשבש את פעילותו של בעל סימן המסחר?
4. האם היה כאן ניסיון מכוון מצד רושם הדומיין להרוויח, להתעשר על חשבון בעל סימן המסחר או ליצור רושם מוטעה של זיקה/חסות של בעל הסימן?
מבחנים אלו לקוחים מתחום דיני סימני המסחר, כללי הבוררות עובדים די יפה. 
החוק הישראלי
כללי הICANN חלים גם בישראל +
פסיקה:
פס"ד מגנטיקס – החברה טענה כי האתר הוא אחת מדרכי הגישה אליה. ברגע שמישהו מקים אתר בשם מגנטיקס, הוא מונע מהחברה להקים אתר לעצמה וכתוצאה מכך נמנעת גישה של לקוחות. ביהמ"ש נקט בגישה של פרשנות תכליתית וקבע כי אתר הוא דרך גישה אל העסק. יש פגיעה לפי עילת התערבות בלתי הוגנת – ס' 3 לחוק העוולות המסחריות. דיסקופי לא עשתה שימוש בשם המתחם.
לא הוגן – שאלה נורמטיבית. דברים שמשפיעים: מניע מאחורי הרישום כאינדיקציה  להיעדר הגינות, הזיקה שיש לשם המתחם, קניית שם ללא הקמת אתר.
פרופ' פרחומובסקי אוהב שמתסכלים כאן לא רק 2 הצדדים אלא גם על הגולשים המתוסכלים שמנסים להגיע למגנטיקס ולא מצליחים (לפני עידן מנועי החיפוש).
זר פור יו נ' פרחי שדות חן – החברה שדות חן רשמה דומיין: www.zer4me.co.il שדומה לסימן zer4u הרשום ע"י חברת זר פור יו אך תוך וויתור על כל אחד מהמרכיבים בנפרד. השופט זפט מתייחס לזה כמקרה רגיל של סימני מסחר, הוא בודק את הדמיון – הסימן זר פור מי דומה מבחינת המראה והצליל ובמיוחד מבחינת המשמעות המיוחדת והיצירתית המשלבת שימוש באותיות לועזיות ובספרה 4 כדי להשמיע מסר בעל משמעות בתחום שיווק הפרחים החלפת ה-U ב-ME אין זה כדי להציל את הנתבעת מאחר הרעיון והיצירתיות המייחדים את סימן התובעת נותרים על כנם גם לאחר ההחלפה. מעבר לכך, הלקוחות עלולים בטעות לסבור שמדובר בהטייה נוספת של אותו רעיון (כמו טוטו וטוטו זהב) לבסוף מוצא השופט שיש כאן גם גניבת עין והשימוש שעושה הנתבעת עלול להטעות את הצרכנים.
בישראל אין כמעט מחיר לוויתור. הייחודיות וההקשר מטים את הכף לתובעת. יש כאן ניסיון של חברה מתחרה לנצל את הגימיק לטובתה. 
היחלשות חטיפת סימני מסחר –

מבחינה רגולטורים הוסיפו סיומות נוספות לדומיינים חוץ מ- com.
היום אנשים משתמשים במנועי החיפוש ולא בשורת הדומיין, לכן אובדן סימני מסחר זה לא אסון. (דוג' המקרה של בזק, שרשמו דומיין b144 כי 144 כשלעצמו היה תפוס ע"י סחטן).
מיפתוח – חברת גוגל מאפשרת למפתח, לקשור את הפירסום של חברות למילים מסוימות שגולשים מחפשים. איזה מילים? שמות גנריים קשורים ושמות של מתחרים. השאלה היא האם שימוש בסימן מסחר כמפתח "טריגר" להצגת פרסומות ממומנות היא הפרת סימן מסחר של המתחרה? השאלה היא עד כמה אנו מעוניינים בפרסום ממוקד?
פס"ד מתאים לי - המחלוקת בתובענה זו נסובה סביב שימוש שנעשה באמצעות אתר האינטרנט Goolgeבסימני המסחר הרשומים של המבקשות, האם יש בו משום הפרת זכויותיהן ומשום שימוש העולה כדי שימוש מעוול. שימוש במילים "מתאים לי" כמילות מפתח בגוגל ADWORDS המעלה את האתר של קרייזי ליין. השופט אלטוביה מדברת על חשיבות הפרסום בעולם העסקי, בעיניו חופש הפרסום הכולל שימוש באסטרטגיות כמו מיפתוח בא בגדר חופש העיסוק ומעבר לזה יש את זכות הציבור למידע תחת כבוד האדם. 
השופט אלטוביה יוצר דימוי:" למה הדבר דומה, למפרסם בעל רשת חנות נעליים אשר יכונה ק', המבקש לתלות שלטי פרסומת לחנותו דווקא על קירות המדרגות הנעות או ביציאה מן החניון בקניון בדרך אל חנות המתחרה בבעלות שיכונה מ'". בתיקים של אינטרנט אפשר לזכות ע"י מציאת האנלוגיה הנכונה בעולם הגשמי. לכן הוא טוען כי אם הפרקטיקה הזו בסדר בעולם הגשמי. השופט אלטוביה משתמש ב-2 אבחנות:
1. הכיתוב מתאים לי לא נמצא בתוכן הפרסומי של קרייזי ליין.
2. יש לאזן בין הגנה על זכויות קניין רוחני לבין שוק פתוח, חופש העיסוק והאינטרס הציבורי בקבלת מידע. בהיעדר הטעיה, יש לאפשר חופש פרסום.
היתה טענה נוספת של מתאים לי שהתבססה על דוקטרינת הבלבול הראשוני בארה"ב – הדוק' קובעת כי גם אם יש הטעיה ראשונית שמושכת צרכן או צרכנית לעסק מסויים אבל ההטעיה הזו כבר לא קיימת בזמן הרכישה, זה רק מושך אתכם לגלות עניין. עצם הבלבול הראשוני, עצם השימוש בסימן של עסק אחר כדי להיכנס לעסק הרי שבכך יש משום הפרת סימן מסחר. דוג': נניח שיש לי רשת חנויות מזון מהיר ואני צובע אותה בצבעים של מקדולנדס, עצם זה שנכנסתם אליי כי ראיתם צבעים דומים, ברגע שאתם בפנים את יודעים שאתם לא במקדולנדס אבל הצלחתי למשוך אתכם אליי. השופט אומר שחשש להטעיה ראשונית לא הוכח, יש 2 לוחות נפרדים על המסך, אין סכנה של הכבדה או הסחה בלתי הוגנת. 
השופט קובע כי שימוש המשיבות במיפתוח אינו שימוש בסימן מסחר כמשמעותו המקובלת בפקודה.
ביקורת פרחומובסקי – בעולם גוגל נתבעת בעיקר תביעות רבות בקשר לפרקטיקה הזו. בארה"ב היא הצליחה לצאת בשלום, היו כמה מקרים שערכאות ראשונות קבעו שהמיפתוח מהווה הפרה של סימן מסחר. במקומות אחרים יש יותר הגנה על סימני מסחר לעומת תחרות וחופש הפרסום, היו לגוגל מספר הפסדים.
לדעת פרחומובסקי – יש להתיר את הפרקטיקה כל עוד אין חשש להטעיית צרכנים. יש פה איזון, שום דבר לא מונע ממתאים לי להשתמש בקרייזי ליין להציג פרסומות שלה. (אבל לפעמים יש חוסר סימטריה, כי חברה קטנה יכולה לקחת שם מפתח של חברה גדולה).
· שיעור חזרה עם טל סלע, מתרגל הקורס.
· שאלות על סימני מסחר.
· מבנה הבחינה: אירועון ושאלת מדיניות.
· בחינה בחומר פתוח.
· פס"ד מעבר לסילבוס רק בהיקף שהוזכר בכיתה.
בהצלחה!
(תיקון מס' 
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