בס"ד
החוקים הרלוונטיים:
פקודת סימני מסחר [נוסח חדש] תשל"ב 1972 (הפרה ודילול)

חוק עוולות מסחריות תשנ"ט 1999 (עוולת גניבת עין)

רישום סימן מסחר
1. לפי ס' 8 לפקודה – נדרש אופי מבחין: אין סימן כשר לרישום, אלא אם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין טובין של אחרים. הרשם או ביה"מ הם המוסמכים לקבוע את האופי המבחין.
2. לא נדרש שימוש בפועל. ניתן לרשום גם סימנים עתידיים. (מנגנון מאזן ע"מ למנוע חטיפת סימני מסחר: ס' 41 עילה לבקשת ביטול בגין חוסר שימוש במשך 3 שנים עובר ליום הגשת הביטול).
3. רישום קונסטיטוטיבי – מקים את ההגנה.
4. הסימן נרשם ביחס להגדר מסוים.
סיווג סימני מסחר (פס"ד תקשורת וחינוך יהודי): 
1. שמות גנריים (זן) – אינם זכאים להגנה (רישום). השיקולים: מניעת מונופולים וסיכול תחרות, גמול – לא ראוי ליהנות מן המוכן.
2. שמות תיאוריים (תכונה/רכיב) – אין הגנה אלא אם רכשו אופי מבחין משני. (ועדיין ההגנה תהיה פחותה gateway , ואין הגנה מפני הטיות סמיכות – אווזי).
3. שמות מרמזים ושרירותיים – זכאים להגנה. (שרירותי – הגנה חזקה ביותר, ההגנה החזקה לסימנים דימיוניים מחפה על הקושי בהכנסתם לשוק).
( תופעת גנריות הפוכה (פלאפון, קוקה קולה): ההגנה עלולה להיאבד, עדיין יש הגנה לסימן המעוצב.

רישום צורה כסימן מסחר
פס"ד טופיפי – אבחנה בין:

1. אופי מבחין אינהרנטי – סימן שמבחין מעצם טבעו. 
2. אופי מבחין נרכש – עם הזמן הסימן הופך למבחין בשל השימוש בו.
( המסלול האינהרנטי לא קיים בצורה! ניתן לרשום סימן מסחר על צורה בהתבסס על אופי מבחין נרכש אא"כ הצורה אומצה משיקולים פונקציונאליים/אסתטיים. פרחו': תמיד יהיו מעורבים שיקולים אסתטיים ופונקציונאליים. יש כאן שאלה משנית שתכריע: מה צריך להיות משקל השיקולים הללו?
שלבים בבדיקת אופי מבחין לצורה:

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

רישום מארז כסימן מסחר – פס"ד טופיפי ועין גדי: הושאר בצ"ע.

​פס"ד פררו רושר – רק בשל הכדור העטוף אושר הסעד בגין הפרת סימן מסחר. אין לתת משקל רב להבדל בצליל כי מדובר במוצר מדף. ( מוענקת הגנה לסימן לא רשום, פררו רשמו סימן אך לא על האריזה הפנימית. [פס"ד קודם לטופיפי].
פרמטרים להוכחת אופי מבחין נרכש:
1. משך השימוש בסימן; 
2. את אופי והיקף הפרסום של הסימן (למשל: היקף מכירות); 
3. את מידת המאמץ שהושקעה ביצירת קשר תודעתי בינו לבין מקור הטובין; 
4. את עצם הזיהוי של הסימן המבוקש עם המוצר בידי קהל הצרכנים וייחוס חשיבות על ידם ליצרן המוצר וסימנו, להבדיל מאל תכונות המוצר בלבד (עמ' 29-28 להחלטה).
5. חיקוי הסימן ע"י מתחרים במטרה להבנות מהסימן.
ס' 11- סימנים שאינם כשרים לרישום:
(1)סימן המרמז על קשר עם נשיא המדינה/ביתו/חסותו. מותר להוסיף "הנשיא" לבית העסק אך התוספת לא תזכה להגנה. 
(2)שימוש בדגל המדינה/מוסדותיה או דגלי מדינות אחרות. לא ניתן לנכס בשל הרצון במניעת מונופול. 
(3)סמלים רשמיים של המדינה.

(5)פגיעה בתקנת הציבור/ מוסר. [קידום- "לך תצטיין" / חברת הלבשה  "fcuk"]
(6)סימן שיש בו להטעות את הציבור, מכיל מקור כוזב, או שיש בו ליצור תחרות בלתי הוגנת. (בחינת תביעות פוטנציאליות - סעיף שסתום).
(9)סימן זהה/דומה לסימן אחר ורשום בפנקס.

(13)איסור רישום לסימן זהה, או דומה עד כדי להטעות לסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, לענין טובין שלגביהם מוכר הסימן היטב או טובין מאותו הגדר.

(14)אוסר רישום סימן זהה/דומה עד כדי להטעות לסימן מסחר מוכר היטב שנרשם.  וזאת אף לגבי טובין שלא באותו הגדר. אם יש בסימן המבוקש כדי להצביע על זיקה לסימן המוכר, ובעל הסימן עלול להפגע.
מוניטין בינלאומי

הגנה על סימנים בינלאומיים מוכרים היטב שאינם רשומים ( גם במקרה שלא מדובר באותו הגדר! 
פס"ד בקרדי – הגנה באמצעות ס' 11(6). מוניטין בינלאומי + דוק' הדילול.

פס"ד דלתא – נקבעים 4 פרמטרים מצטברים לשימוש בס' 11(6) ועילת הדילול (אין הטעיה) מבחן השכל הישר:
1. מוניטין בינלאומי
2. ערך עצמאי למותג (החורג מן המוצר הספציפי)
3. המניע הוא ניצול מוניטין – השימוש ע"י המבקש נועד לקדם את עסקיו בשל המוניטין של הסימן המפורסם.
4. רמת ההתנהגות הנדרשת ע"פ דיני התחרות הבלתי הוגנת צריכה להיקבע ע"פ סטנדרטים חברתיים כלליים.
(נקבע כי הפרמטר השלישי לא התקיים ועל כן ההתנגדות נדחתה).

המבחן המשולש – מבחן הדימיון המטעה (פס"ד טעם טבע):

יצרנית התכשיר מגה גלופלקס, התנגדה לרישום הסימן "מגה ריפלקס" למוצר שנועד לאותה מטרה. סוגיית הדימיון מתעוררת ב-3 הקשרים: 1. בחינת כשרות הרישום. 2. הפרה 3. גניבת עין. המבחן המשולש:

מבחן המראה והצליל (המבחן העיקרי) – אבחנה בין מוצרי מדף, שם הדגש על המראה למוצרים הנמכרים מעבר לדלפק שם קובע הצליל כמו במקרה דנן. כמו כן, אבחנה בין פרסום בעיתונות, שם הדגש על המראה לעומת פרסום ברדיו, שם הדגש על הצליל כמו במקרה דנן.
סוג הסחורות והלקוחות (משקל משני) – מחיר גבוה מקטין את החשש להטעיה (השווה – פס"ד משפחה) המוצרים פונים לאותו חוג לקוחות. חוג מצומצם ומתוחכם המודע לצרכיו. משקל חוג הלקוחות נמוך מזה של סוג הסחורות.
יתר נסיבות העניין – הוויתור על המילה "מגה": לא ניתן להתעלם מהרכיב המשותף, עם זאת יוחלש המשקל.
+ מבחן השכל הישר (דלתא) – ניתן להשתמש בו כדי למצוא הטעיה.
ביקורת פרחו': תמריץ ליצרנים להשתמש במילים גנריות תוך מתן הודעת הסתלקות.
פסיקה נוספת – התנגדות לרישום סימן מסחר:
מבחן המראה והצליל

פס"ד עלית נ' גול – גולים לעומת ג'ולים של עלית. ההתנגדות נדחתה, הבדל מהותי מבחינת הצליל והמשמעות.

פס"ד נייק – Hike לעומת Nike , ההתנגדות התקבלה, הסימן נמחק. שימוש במבחן המשולש:

מבחן הדימיון (המראה והצליל): המראה דומה ובגלל השיבוש של דוברי הרוסית הצליל גם דומה. 
מבחן הלקוחות וצינורות השיווק: די ששתי החברות עוסקות במכירת נעליים. (השווה – שפע).
מבחן השכל הישר ויתר נסיבות העניין: טווח המחירים פועל לרעת המשיבה מכיוון שהוא יוצר גם סכנה לדילול (השווה – פס"ד אדידס).

פס"ד מולטילוק נ' רב בריח - הסכם על שימוש משותף בסימן השרירן, לפיו הראשונה תשתמש בו ביחס למנעולים והשנייה ביחס לדלתות. רב בריח רוצה להרחיב את עסקיה לתחום המנעולים ולהשתמש בסימן. העליון קבע: בהחלט קיימת סכנה מאחר ושתי הדמויות אכן דומות, ובמיוחד לאור העובדה שרב-בריח ממשיכה במקביל להשתמש גם בלוגו הישן. 
פס"ד אסם נ' פיקנטי – הסימן סמבה לא נרשם בשל הדימיון לבמבה (צליל). ברור שאין חשש להטעיה, אך יש ניסיון להיבנות מהמוניטין.

עלית נ' קראפ פוד – עלית בעלת הזכויות בשוקולד פרה התנגדה לרישום הפרה של מילקה. ההתנגדות נדחתה על בסיס השוני בעיצוב הפרות. הפרה עצמה היא גנרית.

פס"ד ערוץ E! – לתובעת סימן רשום T  online, הנתבעת מעונינת לרשום סימן E on line. דוצ'ה הסתלקה מהמילה online, אם יאסר הרישום ינתן דה-פקטו מונופול על המילה online אף שהתובעת ותרה עליהם. ההתנגדות נדחתה. פס"ד חריג בו ניתן משקל לוויתור!
מבחן חוג הלקוחות

פס"ד שפע – הבחנה בין חוג הלקוחות החרדי לחוג הלקוחות החילוני, אף ששתי החברות עוסקות בהסעדה. ניתן משקל רב יותר למבחן חוג הלקוחות. (השווה – Nike ).
פס"ד מייזליק – לא מסתכלים על חוג הלקוחות הממשי אלא על הצרכן הסביר – צרכן הרוכש את המוצר מבלי שהוא מקדיש לענין זמן רב לצורך בחינה מדוקדקת ומבלי עריכת השוואה בין המוצרים בשוק.
היקף ההגנה

פס"ד   Gateway – החברה המתנגדת מחזיקה בסימן gateway 2000 כאשר ישנה הסתלקות כפולה, החברה השניה מבקשת לרשום את הסימן Gatewave. ההתנגדות נדחית. כשמדובר בשמות תיאוריים יש צורך במשמעות משנית, אך עדיין יש חשש לפגיעה בתחרות החופשית. לכן סימן תיאורי רשום, אף שרכש משמעות משנית, יקבל הגנה פחותה. 
2 רציונלים לדרישה של אופי מבחין: 1. נק' מבט צרכנית – חסכון בעלויות מידע והגנה על מקור הזיהוי. 2. נק' המבט של המתחרים – חשש לתחרות בלתי הוגנת ויצירת מונופול.

( אין משקל להודעת ההסתלקות. ( חשש בו פסקל תוכל לערער על רישום הסימנים החדשים של gateway. ( ההגנה על הסימן הוא כפי שנרשם בפנקסים ולא לפי השימוש בפועל.

פס"ד אווזי נ' אווזי הזהב - 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.  ביהמ"ש מורה על שורת פעולות שמטרתן לבצע בידול מוחלט.
פס"ד שניר - הסימן של המבקשת זה Gold Label לעומת הסימן של שניר Gold 55. 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. עם זאת, עוולת גניבת העין אכן התקיימה, כי בבחינת עוולת גניבת העין מסתכלים על המכלול והעיצובים של המיכלים זהים.

פס"ד שמש – ברשותו של המשיב מספר מסעדות בר"ג בשם שמש וסימני מסחר רשומים. המבקשים פותחים מסעדה בת"א בשם מסעדת שמש. 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" – שוב הנחיות לבידול.

הפרת סימני מסחר

מהי הפרה? 
ס' 1 לפק': "שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך 
(1) בסימן רשום או שימן דומה לו לענין הטובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר. 
(2) בסימן מסחר רשום לשם פרסום טובין שלגביהם נרשם הסימן/ טובין מאותו הגדר. 
(3) בסימן מסחר מוכר היטב, אף אם אינו רשום, או בסימן הדומה לו כדי להטעות לענין טובין שלגביהם     נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר.
(4) לענין סימן מסחר מוכר היטב שנרשם לענין טובין שאינם מאותו הגדר ובלבד שיש בשימוש זה כדי להצביע על קשר בין הטובין האמורים לבין בעל הסימן הרשום והוא עלול להפגע מכך. 
שתי ההבחנות: בין סימנים רשומים ושאינם רשומים/ ובין סימנים מוכרים ושאינם מוכרים היטב. 
לגבי ההבחנה הראשונה: בסימנים שאינם רשומים- מתעורר ענין ההגדר. 
לגבי ההבחנה השניה:  סימנים מוכרים היטב עשויים לזכות להגנה עודפת: הגנה לסימן מוכר גם שאינו רשום [אך רק ביחס לטובין מאותו הגדר + קרדי]. ובסימן מוכר שגם רשום- הגנה גם לטובין שאינם מאותו הגדר.  [זו גם הגנה מפני דילול].
מהם טובין מאותו הגדר?
פס"ד מנהטן נ' המגפר – מוצרי הנעלה והלבשה אינם מאותו הגדר (פס"ד ישן).
פס"ד טוטו זהב – פרשנות רחבה למונח "מאותו הגדר" לאור מגמות גלובליזציה. מבחן המשפחה המסחרית – האם יש חשש לפיו יסיק הצרכן על קשר/חסות מטעם בעל הסימן על העושים בו שימוש?

עוולת גניבת העין

ס' 1 לחוק עוולות מסחריות: לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, יחשבו בטעות כנכס/שירות של עוסק אחר, או נכס/שירות שיש להם קשר לעוסק אחר.
המרכיבים להוכחת העוולה:

1. מוניטין (אופי מבחין, משמעות משנית)
2. חשש להטעיה
( חשוב! בעוולת גניבת עין בוחנים את המכלול! המארז, העיצוב וכו'...

איך בודקים? המבחן המשולש.

פסיקה:
פס"ד פרומין - "פרומין ביסקויט" מבקשת לאסור על השימוש במילים "פרו פרו" ו"פרו ביסק". לגבי פרו ביסק: 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! לגבי פרו פרו: סימן לא רשום, אין גניבת עין כי לא הוכח מוניטין. 

פס"ד תקשורת וחינוך יהודי (משפחה) - תביעה בין שני עיתונים, משפחה ומשפחה טובה. נדחתה התביעה בגין עוולת גניבת עין.

מוניטין – השם משפחה הוא תיאורי ולכן יש צורך באופי מבחין, משמעות משנית של זיהוי השם התיאורי עם העיתון. שימוש בשם לאורך זמן אין בו לכשעצמו כדי ליצור משמעות משנית/שניה המזכה בהגנה.
חשש להטעיה – אין חשש להטעיית הציבור על אף שמדובר באותו שוק. 
· 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. (השווה – מגה גלופלקס, שם דווקא מחיר גבוה מוזכר כמונע חשש הטעיה).
פס"ד אדידס נ' יאסין - אדם משטחי הרשות ייבא נעלי ספורט שעוצבו כך שבצידם יש 4 פסים. 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. אדידס 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 שאדידס דוחה. השופטת מיכל אגמון-גונן קבעה: ברור שיש מוניטין אבל אין הטעיה – 
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. 
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. (השווה – פס"ד נייק)
שיקולים נוספים – יתר נסיבות העניין: פגיעה בתחרות ובחופש הביטוי של אחרים, ייקור עלויות משפטיות הנופל על הצרכן, אפקט מצנן – הדרת רגליהן של חברות קטנות מהשוק, סימני מסחר כאפיק תקשורת שאין למנוע מאוכ' חלשות, הנתבע פעל בתו"ל.
( פרחו': תומך בפס"ד תמריץ לחברות לתת מידע מדויק בפרסום. לא רק שלא היה פה חשש להטעיה, חיקויים 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.
פס"ד פניציה - חיקוי צורני של עיצוב המוצר. חברה ישראלית מייצרת 3 דגמי כוסות זהים בצורתם לכוסות מחברת דורלקס הצרפתית. השופטת נתניהו: 

· חיקוי שאינו פוגע במוניטין מותר, כל עוד לצורה יש ערך ממשי, פונקציונאלי או אסתטי עבור הלקוח שאינו דווקא אינדיקציה למקור. (נטל ההוכחה על התובע).
· מחיקוי כשלעצמו אין להסיק כי התובע רכש מוניטין במוצר
· רק לעיתים נדירות יראו בצורת המוצר עצמו נושא לרכישת מוניטין ומתן צו מניעה.
· נדרש שימוש ממושך יותר כדי לבסס מוניטין ולעיתים כשהייחודיות קטנה מאוד שימוש ממושך ככל שיהיה, לא יהיה בו די כדי לבסס מוניטין.
· כיצד מבססים מוניטין? ממצאים אמפיריים, סקרי דעת קהל.
השופט מלץ: אם אין סיבה פונקציונאלית לחיקוי, עצם החיקוי הוא ראיה לקיום מוניטין. יש לבחון כל מקרה לפי נסיבותיו.

עילת הדילול

פס"ד קרדי + דלתא: דוק' המוניטין הבינלאומי. ( סימן מסחר מוכר היטב שאינו רשום. מבחני הדילול:
1. מדובר בעסק מפורסם חוצה גבולות. (מוניטין בינלאומי)
2. לסימן עוצמה כה גדולה שהיא חורגת מעבר למוצר הספציפי. (לסימן ערך כנכס עצמאי).
3. 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" – המתנגדת היא תנובה בעלת הסימן "העמק", יישום המבחנים בפס"ד דלתא: המילה טל לא רכשה לעצמה מוניטין חזקים מספיק, ספק אם למילה טל מוניטין עצמאיים, ספק רב עוד יותר שיש לה מוניטין מעבר למוצר הספציפי או שידועה בכלל מחוץ לגבולות ישראל, לא ברור שהמבקשת רוצה להשתמש במילה טל כדי להיבנות מהמוניטין של המתנגדת (האריזות שונות והסימנים המודגשים על כל אריזה שונים).
קבלת 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"). באופן חריג, נותנים משקל להודעת ההסתלקות.
פס"ד מטאליקה – חברת מתכות מבקשת לרשום את הסימן מטאליקה, הלהקה המפורסמת מטאליקה מתנגדת בעילת דילול. נקבע כי מדובר בשדות שונים של סמנטיקה (רוק כבד לעומת מתכות) ולכן אין סכנת דילול. ציבור הלקוחות לא יקשר בין הסימנים למרות דימיונם.

פס"ד שאנל – חברה ישראלית המשווקת תיקים דמויי שאנל. נקבע כי לחברה מוניטין בינלאומי גם בישראל, על אף שעדיין לא נמכרה בארץ באותה תקופה. התקבלה טענת דילול.

פס"ד Cartier – חברת גלידות מעוניינת להוציא מוצר תחת השם "קרטייה" נקבע כי היא עשתה זאת כדי להיבנות ממוניטין מותג האופנה היוקרתי. התקבלה טענת דילול.

פס"ד אבסולוט – יצרן נעליים אשר השתמש בסימן אבסולוט נתבע ע"י חברת הוודקה בעילת דילול וגניבת עין, הטענות נדחו.  לגבי דילול: רף הקשר [אסוציאציה] שהוא נמוך מרף ההטעיה. צריך להוכיח: 1. זיקה שתהיה ניכרת 2. תשתית של ממש לאפשרות פגיעה. נקבע כי לא הרי כצרכי פיו של אדם כהרי צרכי כפות רגליו. [שבירת הזיקה]. הוא עומד על החיבור שבין "אבסולוט"  ו"שוז". המילה אבסולוט לא עומדת בפני עצמה. הנתבעת גם הוסיפה את האות E בסוף המילה במכוון, כדי למנוע דמיון לחברת המשקאות. לגבי גניבת עין- המבחן המשולש כזכור:
- המראה והצליל: הצליל דומה, אך השופט מדגיש כי המילה כמעט גנרית. אלמלא מילונאיותה של המילה אבסולוט היה מקנה משקל לדמיון בצליל, אך המילה אבסולוט משמשת להרבה מאד מובנים.
פס"ד טוטו זהב - המועצה הגישה תביעת הפרת סימן מסחר נ' טוטו זהב, זוכה במחוזי וטוטו זהב מערערת לעליון. נקבע:
· גם אם הסימן גנרי הוא ראוי להגנה אם רכש משמעות שנייה/משנית. (פרחו': דברים חלופיים שלא יכולים לדור יחד).
· 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".  השופטת בייניש קובעת כי במשך הזמן השם "טוטו זהב" יקוצר ל"טוטו", המילה "זהב" אינה חזקה מספיק, וכמו כן 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.
· 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.
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".
שימוש אמת - המבחן המשולש (פס"ד טוטו זהב, ובמקור New kids): 
(1)חיוניות האזכור - המוצר אינו ניתן לשימוש בקלות ללא אזכור סימן המסחר; 
(2)מידתיות - השימוש/אזכור בסימן המסחר הוא במידה שאינה עולה על הנדרש לשם הזיהוי;
 (3)היעדר חסות - אזכור הסימן או השימוש בו אינו מצביע על זכות שניתנת למשתמש/ מתחרה. 
( ההכרעה כפופה להתקיימותו של עקרון תוה"ל. 
המבחן הקודם ( פס"ד ג'ילט: מבחן הנחיצות הסבירה.
פרסום השוואתי

פס"ד אלוניאל נ' מקדולנד – חברת מקדונלדס תובעת את אריאל מקדונלד על שימוש בשמו בפרסומת לברגר קינג. 

ריבלין: שאלת הדימיון – נקבע כי למרות האות S השמות זהים. מרגע שבוססה הטענה בדבר הדימיון- אין עוד צורך בהטעיה. הסיבה: לא רק שהטעיה אינה נחוצה, אלא גם שיוך שקרי אינו נחוץ [מבחן החסות]. הדין הישראלי אוסר כל שימוש המניב יתרון פסול. ובמקרה הזה השימוש מניב יתרון פסול מכיוון שהוא מלבין את פני המתחרים, וכן נהנה מהמיתוג החזק של התאגיד. הגנת שימוש אמת - יש 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. לא ברור כלל אם הדין בישראל מתיר פרסומת השוואתית. הגנת שימוש אמת בשם לא ניתנה מפאת חוסר תו"ל.
נאור: בהיעדר חשש להטעייה, אין הפרת סימן מסחר, ושאין הצדקה להרחיב את ההגנה.

הפרת סימני מסחר ברשת
פס"ד לשכת עוה"ד נ' בן דוד  - אתר אינטרנט שעשו בו שימוש בדומיין "הפרקליט", כשמו של כתב העת של הלשכה. הטענות: 1. מילה גנרית – השם כבר נרשם, מאוחר מדי. 2. על אף שרישום הדומיין קדם לרישום הסימן ( הסימן גובר מכוח ס' 46 לפק', בעוד שרישום הדומיין אינו יוצר זכות אם הוא מפר סימן, והסימן גובר עליו בזכות עדיפותו המהותית.
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?
איגוד האינטרנט ICANN, ס' 9 לUDRP (סעיף הבוררות) 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?
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.
פס"ד זר פור יו - לסימן zer4u הרשום ע"י חברת זר פור יו אך תוך וויתור על כל אחד מהמרכיבים בנפרד. הסימן זר פור מי דומה מבחינת המראה והצליל ובמיוחד מבחינת המשמעות המיוחדת והיצירתית. 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.
( היחלשות חטיפת סימני מתחם בעקבות צמיחתם של מנועי החיפוש.

מיפתוח 

חברת גוגל מאפשרת למפתח, לקשור את הפירסום של חברות למילים מסוימות שגולשים מחפשים- שמות גנריים קשורים ושמות של מתחרים.
פס"ד מתאים לי - שימוש במילים "מתאים לי" כמילות מפתח בגוגל ADWORDS המעלה את האתר של קרייזי ליין. השופט אלטוביה מדבר 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. 
יצירת אנלוגיה מוחשית – הדבר לפירסום על קירות בקרבת חנות מתחרה, פרקטיקה מותרת.

· הכיתוב מתאים לי לא נמצא בתוכן הפרסומי של קרייזי ליין.
· יש לאזן בין הגנה על זכויות קניין רוחני לבין שוק פתוח, חופש העיסוק והאינטרס הציבורי בקבלת מידע. בהיעדר הטעיה, יש לאפשר חופש פרסום.
· דוקטרינת "ההטעיה הראשונית": מתאים לי טוענים לדוקטרינה האמריקנית "ההטעיה הראשונית": גם אם יש הטעיה ראשונית שמושכת צרכן לעסק מסוים, אבל ההטעיה כבר אינה קיימת בזמן הרכישה אלא רק בזמן החיפוש. עצם הבלבול הראשוני שנוצר משימוש בסימן אחר כדי להפנות את הצרכן, הרי שבכך יש משום הפרת סימן מסחר. נקבע כי הגולש ידע להבחין בין המידע העולה בחיפוש ובין הפרסומת הממומנת. אין חשש להטעיה הראשונית. הקישורים הממומנים מסומנים היטב בלוח שונה. 
· שימוש המשיבות, בהקשר של מפתוח, אינו שימוש בסימן מסחר כמשמעותו המקובלת בפק' סימני המסחר. [לא מדובר בתחרות בלתי הוגנת והטעית צרכנים]. 
פרופ' פרחו': יש להתיר את הפרקטיקה. יש כאן איזון כיון שאין מניעה מחברת מתאים לי להשתמש במילות המפתח של קרייזי ליין כדי לפרסם את עצמה באותו אופן [בהנחה ונתחי השוק דומים]. זוהי פרקטיקה המקלה עם חברות קטנות בשוק. 
