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1. מבוא

הבעיתיות בתחום הפטנטים

זאב אברמוביץ (דמות בדויה) המציא אמצאה מדהימה. פנה למשרד עורך פטנטים כדי לרשום פטנט. 

רישום הפטנט הזה תקף רק בישראל. הגנה בינ"ל נחוצה גם כן, ואז יש לרשום את הפטנט גם בארה"ב, בשוק האירופי המשותף, ביפן וסין. 

עלות כל הבקשות והרישומים היא גבוהה מאוד - אברמוביץ' אוסף את כל הכסף ומבקש מעורך הפטנטים להגיש את הבקשות.

אברמוביץ' מתקשר לחברה אמריקנית, שמזמינה אותו לארה"ב כדי לנהל מו"מ להסכם תמלוגים. ואז החברה הזו מודיעה לאברמוביץ' שיש עוד שתי חברות שמייצרות את אותה אמצאה.

אברמוביץ' חוזר לארץ אל עורך הפטנטים שלו, וזה מודיע לו שאינו עוסק בהפרת הזכויות אלא רק ברישום הפטנט. מפנה אותו למשרד עו"ד בניו-יורק שמתמחה בהפרת פטנטים. גם עלות ההתדיינות גבוהה מאוד, ואברמוביץ' לא יכול להגן על זכויותיו.

2. זכויות בקנין רוחני

רישום הפטנט הוא לעיתים בלתי ישים במישור הפרגמטי. יישום הזכויות בפטנט עשוי להיות משימה בלתי אפשרית.

הפטנט הוא חלק ממערך מרחב של זכויות בתחום הקניין הרוחני. הזכויות החוקיות הנובעות ממוצר של האינטלקט האנושי, ובאופן מעשי - כל אותם דברים הנובעים מהפעלת המוח האנושי - כגון רעיונות, המצאות, שירה, תכנון וכד'.

חלוקה אפשרית היא למשל:

· זכויות סטטוטוריות הרשומות בפנקס המתנהל לפי הוראות כל דין:

· פטנטים

· מדגמים

· סימני מסחר

· זכויות סטטוטוריות שאינן רשומות

· זכויות יוצרים

· סודות מסחריים (החל מ- 1999) - חוק עוולות מסחריות, שינה את המצב הקיים עד אז, שבו ההגנה היתה מעוגנת רק בפסיקה. בעקבות קבלת אמנת TRIPS בישראל חוקק גם חוק הסודות המסחריים.
· ידע (בארה"ב משולב עם סודות מסחריים). באנגליה מתחלק לשלושה: סודות מסחריים, מידע חסוי וKnow-how. 
· הרשימה אינה ממצה
· זכות מטפחים (מקביל לפטנט) - רשומה לפי חוק.
[פטנט וסוד מסחרי הם שני צדדים של אותה מטריה, בעוד שאר תת-התחומים שונים מהם.]

2.1 הזכויות הבסיסיות של בעלים רשום של פטנט:

· יכול לנצל את המצאתו.

· יכול להעניק זכויות ייצור או שיווק בהתאם לפטנט.

· יכול למנוע מאחרים לנצל את המצאתו.

הכלל הוא, שכל מה שמצטבר כידע אנושי שייך לכלל הציבור (Public Domain). הפטנט הוא חריג לכלל הזה. 

מדינה שמעוניינת בקידום מחשבה עצמאית, חדשנות ובקידום התעשייה - מעניקה לבעל ההמצאה זכויות ברעיון שלו למשך 20 שנה. בחלוף התקופה יכול כל אחד לנצל את ההמצאה.
ההיערכות בתקופה שלפני המעבר ל- Public Domain, והפעולות שמותר לעשות בה, מוגדרת בשני פסה"ד של אלי לילי.

המצב בשוק הבינ"ל מבחינת היקף הרישום - רק חלק קטן ביותר של כל הרעיונות וההמצאות בתחום הידע הבינ"ל נרשמים כפטנט. רוב הממציאים לא פונים בבקשה לרישום פטנט.

הסיבה - אין בסיס מספיק לרישום פטנט (ראו בהמשך) - או שאינם רוצים לרשום פטנט.

התופעה הזו גרמה לכך שבשלושים השנים האחרונים התפתח מאוד נושא הסודות המסחריים. הסוד המסחרי הוא הצד השני של הפטנט [להבדיל ממדגמים או סימני מסחר] - אותה המצאה עצמה, שממציאה צריך להחליט אם הוא רושם פטנט או משאיר את הקלפים קרובים לחזה.

קוקה-קולה - הממציאים יכולים היו להגיש בקשה לפטנט לפני עשרות שנים, אבל העריכו שהסוד המסחרי יחזיק מעמיד הרבה מעבר להגנה שניתנת לו ע"י הפטנט. כיום נוסחת הפלא של המשקה שווה מיליארדי דולרים.

2.2 הבעייתיות בשיטת ההגנה הפטנטית הקיימת
· התיישנות בתקופת בחינת ההמצאה - לוח הזמנים הוא בן מס' שנים. למרות ההתפתחות הטכנולוגית, רשם הפטנטים צריך לבדוק האם מדובר במשהו חדשני - אין משהו כזה בשום מקום בעולם - פעולה שלוקחת זמן רב. בדרך כלל נמצאים פטנטים קרובים או משיקים שיש לבחון אותם, והדבר לוקח זמן נוסף. בתקופה של השנים הללו, הפטנט נבחן ועשוי בינתיים להפוך לבלתי רלוונטי. 
· רעיון הוא בלתי מוגן - מה שמוגן הוא תהליך ייצור או מוצר. את הדרך מהרעיון למוצר יש לתאר בבקשה לרישום פטנט. ממציא צריך הבטחה בכתב, בהסכם אי-גילוי, שהחברה לה הוא מספר על הרעיון לא תעשה שימוש ברעיון שלו במידה ולא יחברו יחדיו בעסקים.
· ההגנה מוגבלת לרשימת התביעות (Claims) - בעל המצאה, צריך בבקשה לפטנט שלו לציין, מעבר לפרטי ההמצאה עצמו, על מה הוא רוצה להגן - אילו שימושים יש לפטנט. רק הדרכים לשימוש בהמצאה מוגנות. מי שימצא דרך חדשה לעשות שימוש באותו רעיון, יוכל לרשום עליה פטנט אחר. עורך פטנטים צריך לחשוב על כל הדרכים האפשריות לשימוש ברעיון, אחרת יכולים לגנוב לו את הרעיון ולעשות בו שימוש אחר - לעיתים יעיל יותר.

· הגבלה טריטוריאלית - הבקשה ואישורה מעניקים הגנה רק במדינה שבה אושרו. רישום פטנט בישראל לא יגן עליו בארה"ב, באירופה וביפן. הגנה בפני ייצור, שיווק וכל ניצול של הפטנט באותה מדינה שבה הוא רשום.
· פרסום קודם/ניצול קודם - פרסום או ניצול קודם מאפשרים לבקש את ביטול הבקשה או הפטנט. פרסום קודם - אפשרות של הציבור להגיע אל ההמצאה לפני הבקשה עשויה לגרום לפסילת הפטנט. [שימו לב שמדובר באפשרות בלבד, וגם אם המידע היה מונח בספריה שנים ואיש לא עיין בו האפשרות היתה קיימת).
· עלות ההגנה על זכויות IPR (פטנטיות) - הוצאות משפטיות בתביעות פטנטיות יכולות להיות עצומות, ובמיוחד כשמדובר בתביעות בינ"ל.
פיתוח דיני הסודות המסחריים בארה"ב בעשור האחרון הוא פועל יוצא של הבעייתיות בהגנה על פטנטים.

הערך המסחרי של הזכויות

לדעתו של ד"ר טמיר, עורכי פטנטים בישראל בוחנים את הבקשות בעיניים סטריאוטיפיות - עורכי הפטנטים מתעלמים מהצד הכלכלי והפיננסי של העניין. אלא מסתכלים בעיניים צרות של האפשרות לקבלת הפטנט נטו. אם לא ניתן להפוך את ההמצאה למשהו מסחרי - עורך הפטנטים יכול וצריך להדריך את הממציא בניצול נכון של המצאתו.

לעיתוי של הגשת הבקשה יש חשיבות עצומה - הראשון בשוק, גם אם לא בזכות, יכול באופן מעשי לנשל את הממציא מהמצאתו. לא ניתן להעריך את שוויה של המצאה בהתאם לשאלה אם נרשם עליה פטנט או לא. ניצול נכון של סוד מסחרי יכול להיות מוצלח הרבה יותר מאשר פטנט.

דיני הפטנטים ממלאים רק חלק מהעולם של קניין רוחני, הפיתוח של רעיונות כדי המצאות מסחריות ממשיות.
3. קווי היסוד של ההמצאה כשירת הפטנט

· המצאה חורגת מרעיון בלבד

· תהליך/מוצר

· יעילות

· חדשנות (העדר פרסום או ניצול קודם)

· התקדמות המצאתית

· המצאת קומבינציה
"3. אמצאה כשירת פטנט - מהי? 

אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך, בכל תחום תכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית - היא אמצאה כשירת פטנט." 

פרידמן, עמ' 59 - הפטנט אינו מגן על הרעיון שעל בסיסו פותחה האמצאה.

קונספציה בעלמא אינה אמצאה. ברי שחייבת להיות דרך יישום של הקונספציה טרם שנאמר כי לפנינו המצאה. לא די לו לאדם לומר שרעיון חלף במוחו. הוא חייב לפחות לממשו בצורה מוגדרת ומעשית או לנסח בכתב או בע"פ תיאור המוקדש לאמצעים לביצוע מה שהמציא טרם שיוכל לטעון שבידו אמצאה.

חדשנות והתקדמות אמצאתית - הוגדרו בחוק הפטנטים. יעילות, מוצר ותהליך - לא הוגדו בחוק הפטנטים, כך שיש להזדקק לפרשנות של ביהמ"ש. 

המצאה היא מוצר או תהליך. 

· תהליך - שורה של צעדים הכוללים שינויים פיזיקליים או כימיים במוצרי הגלם באופן ההופך אותם לבעלי תכונות שונות. תהליך הינו דרך לניצול חומר גלם מסוים לצורך השגת חומר גלם חדש או חומר גלם בעל תכונות שונות. 
· יעילות - כדי שהמצאה תחשב יעילה, די שתושג המטרה שמוצגת בבקשה לפטנט. הפטנט יכול להיות חסר כל ערך מסחרי, ומספיק שהוא עובד בהצגת הבקשה (ניתן לבקש ביטול פטנט שלא עובד - ראו בעתיד)
· חדשנות - העדר פרסום או ניצול קודם. אמצאה נחשבת לחדשה אם לא נתפרסמה באופן פומבי בארץ או בעולם לפני מועד הגשת הבקשה [כולל מקרה של עבודת תיזה ששכבה בספריה ואיש לא הסתכל בה - נחשב פרסום]. 
"4. אמצאה חדשה - מהי? 

אמצאה נחשבת לחדשה, אם לא נתפרסמה בפומבי, בין בישראל ובין מחוצה לה, לפני תאריך הבקשה - 

(1) על ידי תיאור, בכתב או במראה או בקול או בדרך אחרת, באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי פרטי התיאור; 

(2) על ידי ניצול או הצגה, באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי הפרטים שנודעו בדרך זו."

רשם הפטנטים, עם כל הכלים שיש לו, לא יכול לבצע בדיקה שתהייה ודאית ומוחלטת. תמיד יכול מישהו למצוא פירסום כלשהו. גילוי פטנט קודם יכול להיות אמצעי להוכחה מוחלטת לכך שהיה פרסום קודם - ואין חדשנות.

כל מה שנמצא [או יכול היה להימצא] בידיעת הציבור, ב- Pubic Domain - לא יכול לשמש בסיס לפטנט. ולכן מי שיש לו רעיון או המצאה, חייב לשמור עליו בסוד עד להגשת הבקשה לפטנט ולא לחשוף את רעיונותיו לציבור.

ת.א. (תל-אביב-יפו) 305/93 זנלכל בע"מ נ' פרי הגליל בע"מ, פס"מ תשנ"ה א' 313 - הצגה בועידה, או כניסה למפעל ייצור למשל, עשויה לגלות לבעל מקצוע את סודות הייצור. וברגע שהתפרסם - אפשר להפסיד את הפטנט. גם אם הפרסום היה תוך הפרה של חובת סודיות או בדרך בלתי לגיטימית - ההמצאה אינה חדשנית, ולכל היותר תקום עילת תביעה כנגד המפרסם. 

חיבור של מספר פטנטים ידועים, והגעה לתוצאה חדשה, יכול להוות בסיס לפטנט. בעלי הפטנטים הקיימים יכולים לנסות לתקוף את הפטנט החדש כעולה על זכויות שלהם.

ע"א 345/87 Hughes Aircraft Company נ' מד"י - נפסק כי יש להצביע על מסמך המכיל את האמצאה כולה ואין ליצור פסיפס של ידיעות המלוקטות מתוך מסמכים שונים ונפרדים, לגיבושה של תמונה כוללת אחת... הגיונו של הכלל הוא בכך שצירופם של דברים ידועים למכלול אחד יוצר דבר חדש

ת.א. (ת"א) 1003/51 פארק דייויס נ' אביק פס"מ ה' 348 - נפסק כי מסמכים שנמצאו בספריית מכון וייצמן מהווים תיאור קודם של המצאה שהוגשה כבקשה לפטנט. המ' 1008/58, אמריקן סיינמי, פס"מ כ"ב 229 - פטנטים שנרשמו ובקשות תלויות ועומדות לפטנטים בארץ או בחו"ל מהווים תיאור של הידע המקצועי הכללי הקיים במועד הגשת הבקשה לפטנט.

· שימוש קודם - שימוש הנושא אופי עסקי יכול לפסול את הבקשה. ד"ר טמיר סבור כי פס"ד צ'קפוינט הפך את הסודות המסחריים לריקים מתוכן כשמדובר בחופש העיסוק וזכויות העובד. חובת הסודיות של העובד צומצמה מאוד. 
"6. פרסומים שאינם פוגעים בזכות בעל אמצאה

זכותו של בעל אמצאה לקבלת פטנט לא תיפגע על ידי פרסום כאמור בסעיף 4 אם - 

(1) הוכח שהחומר שנתפרסם הושג מבעל האמצאה או ממי שקדם לו בזכות בעלות ונתפרסם שלא בהסכמתו, ובקשת הפטנט הוגשה זמן סביר לאחר שנודע למבקש דבר הפרסום; 

(2) (א) הפרסום היה על ידי בעל האמצאה, או ממי שקדם לו בזכות בעלות, באחת הדרכים 

(I) הצגה בתערוכה תעשייתית או חקלאית בישראל או בתערוכה מוכרת באחת מהמדינות החברות שעליהן הגיעה לרשם הודעה רשמית לפני פתיחתן;

(II) פרסום התיאור של האמצאה בזמן תערוכה כאמור;

(III) שימוש באמצאה לצורך התערוכה ובמקום התערוכה; 

(ב) הפרסום היה בדרך שימוש באמצאה, אף שלא בהסכמת בעליה, בזמן התערוכה, במקום התערוכה או מחוצה לה; 

ובלבד שהוגשה בקשת הפטנט תור ששה חדשים לאחר פתיחת התערוכה;" 

· התקדמות המצאתית - 
"5. התקדמות המצאתית - מהי? 

התקדמות המצאתית היא התקדמות שאינה נראית כענין המובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר נתפרסמו, לפני תאריך הבקשה, בדרכים האמורות בסעיף 4." 

ביהמ"ש בעניין Hughes, קבע כי -  

· יש לבחון את כל הידע המקצועי בתחום הרלוונטי.
· יש לבחון את הידע מנקודת השקפתו של בעל מקצוע הבקי ברזי התחום הרלוונטי, אך אינו מפעיל כושר מחשבה אמצאתי משל עצמו
· אינה חייבת להיות בדרגה גבוהה ודי בקטנה
· יש לבחון את הידע שהיה קיים במועד הגשת הפטנט.
אין די בהיותו של המוצר או התהליך דבר חדש, שטרם נתגלה לציבור, אלא לצורך קבלת הגנתו של הפטנט יש להראות תרומה ממשית לתחום שמצדיקה הענקת מונופולין לבעל ההמצאה, תוך הגבלת חופש הפעולה של אחרים. 
בעל מקצוע ממוצע - אדם או צוות, שאליהם היינו פונים כדי ליישם את ההמצאה הזו.

בקשה לרישום פטנט צריכה להכיל אמצאה אחת בלבד. 

4. סוגים שונים של המצאות

· המצאת קומבינציה
ההגנה המוענקת עבור שילובם של שני רכיבים או יותר, כאשר בעצם השילוב מתקבלת המצאה כשירת פטנט. מאחר שההמצאה נבחנת כשילוב, אין מניעה כי רכיביה השונים יהיו ידועים כשלעצמם, או נעדרי צעד המצאתי בעמדם לבדם.

יש להראות כי השילוב יוצר אפקט או דבר חדש שלא היה קיים כאשר המרכיבים עמדו בנפרד בע"א 47/87 חוסם מערכות הגנה אמינות בע"מ נ' בחרי נקבע כי למרות ששילוב בין מרכיבים שונים הוביל לתוצאה חדשה, הוא אינו כשיר להירשם כפטנט, כיוון שלא נדרש כל כישרון אמצאתי לביצוע השילוב, ובעל מקצוע מיומן ומנוסה יכול להגיע לאותה תוצאה.

· זנים חדשים של צמחים או בע"ח: 

"7. סייג למתן פטנטים 

על אף האמור בסעיף 2 לא יוענק פטנט על - 

(1) תהליך לטיפול רפואי בגוף האדם; 

(2) זנים חדשים של צמחים או בעלי חיים, זולת אורגניזמים מיקרו-ביולוגיים שלא הופקו מהטבע."

חוק זכות מטפחים של זני צמחים, תשל"ג-1973 מקביל לחוק הפטנטים בצמחים. יצירת זן חדש של צמחים, מאפשר רישום המקנה הגנה על הפיתוח.

· המצאות בתחום הכימיה: ביהמ"ש בדרך כלל אינו מבין בנושא, ונעזר בחוו"ד של מומחים. פעמים רבות ביהמ"ש יבקש להיעזר במומחים גם מטעמו, והדבר משפיע לרעה על אורך המשפט.
· המצאות בתחום המחשבים: קיים קושי לאשר פטנט עבור תוכנת מחשב. בארץ נקבע שיש הגנה לפי זכויות יוצרים. פסה"ד בעניין ת.א (ת"א) 3021/84 אפל נ' יוקו פס"מ מ"ז(1), 397 - נקבע כי תוכנת מחשב היא יצירה ספרותית.

בתחילת שנות ה-90 הפסיקה האמריקנית הכירה באפשרות להגנה על תוכנות מחשב המורכבות מאלגוריתמים. State Street Bank v. Signature Financial Group Inc.. [עד אז ניתן היה להכיר במלל כיצירה ספרותית, והמערכת המתימטית לא היתה מקורית, כך שלא ניתן היה להכיר בה כחדשנית]. 

ת.א (י-ם) 1350/98 מרבקס אינקורפרייטד נ' חן-אילת - מערכת ממוחשבת שמונעת פגיעה בקרנית המוח, בעת שימוש במכונת דיאליזה, כשירה להירשם כפטנט. ביהמ"ש אימץ את פסה"ד האמריקני והחיל אותו. [הערה: לדעתי יש כאן בלבול, פסה"ד כפי שהוא מופיע בתקדין אינו דן בסוגיה הזאת]

· אמצאות בתחום מחקר האנרגיה הגרעינית
"99. הגבלת פעולות בשטח האנרגיה הגרעינית 

(א) ראה השר כי אמצאה שהוגשה עליה בקשת פטנט, חשובה לפיתוחו של השימוש באנרגיה גרעינית בישראל או שפרסום האמצאה עשוי לגרום נזק למחקר הגרעיני בישראל, רשאי הוא, בצו לאחר התייעצות עם שר המשפטים - 

(1) להורות לרשם שיימנע מעשיית פעולה שהוא חייב או רשאי לעשותה לפי חוק זה בענין הבקשה, או שידחה את עשייתה; 

(2) לאסור או להגביל פרסום או מסירת ידיעות בקשר לבקשה או בקשר למידע הכלול בה.

(ב) העתק של צו השר יימסר למבקש."

ס' 103 מגביל את יכולתו של אזרח ישראלי, ואנשים נוספים החייבים נאמנות למדינה, להגיש בקשות לרישום פטנטים בחו"ל.
5. מיהו בעל האמצאה

"1. הגדרות.

"בעל אמצאה" - הממציא עצמו או הבאים מכוחו והם מי שזכאי לאמצאה מכוח הדין או על פי העברה או על פי הסכם; 

76. חזקת בעלות באמצאה 

מי שהגיש בקשה לפטנט רואים אותו כבעל האמצאה, כל עוד לא הוכח ההיפך." 

שלוש אפשרויות לבעלות: הממציא, המעסיק של הממציא או מי שרכש את הזכויות באמצאה.

כאשר שניים מפתחים את אותה אמצאה במקביל, מי שהגיש ראשון - האמצאה היא שלו. 

"31. עילות התנגדות 

ואלה עילות ההתנגדות למתן פטנט: 

(1) קיימת סיבה שלפיה היה הרשם מוסמך לסרב לקיבול בקשת הפטנט; 

(2) האמצאה אינה כשירת פטנט לפי סעיף 2) 4); 

(3) המתנגד, ולא המבקש, הוא בעל האמצאה."

לאחר שהרשם מקבל את הבקשה ובודק אותה, מתפרסמת הבקשה ואנשים יכולים במשך שלושה חודשים להגיש התנגדויות לרישום הבקשה כפטנט.

ע"א 296/72 לבנצל נ' ג'רסי ניוקלייר, פס"מ מ'(3) 281 - המתנגד לרישום צריך להוכיח שהמבקש לא המציא את האמצאה ואין לו זכויות בה. 

6. הבקשה לפטנט

פרטי הממציא, תיאור ההמצאה וה-Claims (התביעות).

הפרטים: שם ההמצאה, שם הממציאים, שם בעל הזכות, ציון הפטנטים שרלבנטיים לנושא. אי ציון פרטים מהותיים לבקשה עשוי להיחשב כחוסר תום לב. 

עם הגשת הבקשה יש לקבל העתק נושא חותמת קבלה עם תאריך - אשר מהווה את המועד ממנו מתחילות זכויות הפטנט.

תיאור ההמצאה: להבהיר ולפרט את דרכי הביצוע ואת יישומה של ההמצאה. ההגנה הפטנטית ניתנת לא על הרעיון אלא על הביצוע. צריך לכלול הוראות, שכל בעל מקצוע סביר באותו תחום יוכל לבצע, מבלי לתרום נופך משלו.

הפירוט צריך לחשוף את כל המידע שבידי הממציא. הממציא צריך לשלוט בתחומו כדי שיוכל להסביר את מטרת ההמצאה, לפרט את הידיעות הקיימות בשטח המקצועי שבו נעשתה ההמצאה, ככל הידוע לו, ולהסביר כיצד האמצאה שלו שונה מכל הקיים.

Claims: 

"13. התביעות.

(א) הפירוט יסתיים בתביעה או בתביעות המגדירות את האמצאה, ובלבד שכל תביעה כאמור תהא נובעת באופן סביר מהמתואר בפירוט." 

התביעות קובעות למעשה את ההגנה המשפטית שניתן יהיה לתת לפטנט, ומהוות את עיקרה ואת ליבה של הבקשה. בתביעה על הפרת פטנט, בודקים תמיד האם הופרו התביעות.

שימוש באמצאה, שלא מוגן בפירוט התביעות, יכול לשמש בסיס לרישום פטנט נפרד. 

הפרה יכולה להיות או של אחת התביעות, או של עיקר ההמצאה, כאשר מפר כזה מבקש לשנות נקודה בהמצאה כדי ליצור לכאורה שימוש חדש. אז צריך לבחון האם הנקודה השונה היא מהותית או שולית.

עורכי הפטנטים משתמשים בלשון גורפת ומנסחים סעיפי סל כדי לחסום ככל האפשר את הפרצות ב- Claims. רשם הפטנטים פעמים רבות דורש לצמצם את ניסוח התביעות. עדיף לנסח את התביעות באופן קצר וקולע.

התביעה הראשונה היא תביעה עצמאית - היא העיקרית, שמסבירה את כל התהליך. התביעות הבאות יהיו וריאציות על הראשונה (שינויים בחומרי הגלם וכד') - אלו יהיו תביעות תלויות. [תלויות בתביעה העצמאית].

6.1 מוצר ע"י תהליך
בקשה לפטנט צריכה להגדיר מוצר או תהליך. (ס' 3 לחוק) ישנה בעיה כאשר ממציא מבקש הגנה על מוצר שהוא גם תהליך, ומניסוח התביעות לא ברור אם הפטנט הוא על התהליך או על התוצאה. 

מסתבר שהממציא מחליט על מה הוא מגן, בהתאם להפרה המסתברת. כך נוצר בלגן (כל בקשה יכולה לכלול רק המצאה אחת)

בעניין טבעול נ' נקניק נהריה (זוגלובק), ההחלטה של רשם הפטנטים היתה לפסול את השיטה שניסתה להיות גם מוצר וגם תהליך. קבע שאין לאשר בארץ תביעות בניסוח של מוצר ע"י תהליך, והמבקש. 

בשל הבלגאן ששיטה זו יוצרת, סביר להניח שהרשם ידחה בקשה לרישום פטנט משולב כזה. ואולם ייתכן שניתן לנסות רישום שני פטנטים נפרדים.

6.2 פרשנות תביעות

חייבת להיות זיקה בין התביעות לשאר הבקשה. הבקשה חייבת להיות מנוסחת כמקשה אחת, והתביעות נובעות במישרין מתיאור ההמצאה. 

ע"א 407/89 צוק אור נ' קאר סקיוריטי - קבע את פרשנות התביעות:

· כתב הפירוט והשרטוטים הם חלק בלתי נפרד מבקשת הפטנט;
· הגדרת ההמצאה צריכה להיות על בסיס התביעות המפורטות בכתב הפירוט;
· יש להבחין בין ההמצאה לבין המונופול המוענק, אשר נתחם ע"י התביעות;
· פרשנות של מונחים בלתי ברורים תעשה לאור המונחים המפורטים בכתב הפירוט;
· קנה המידה לבחינת היקף המונופול וההמצאה נקבע ע"י בעל מקצוע באותו תחום, ולא אדם סביר.  

גם בתחום זה, ביהמ"ש מכניס עקרונות מחוקי היסוד, והדבר עשוי להשפיע על פרשנותו. 

6.3 בקשה לפטנט מוסף

"44. פטנט מוסף 

(א) בעל פטנט שהוא בעל אמצאה שהיא שכלול או שינוי לאמצאה שעליה ניתן הפטנט (להלן - הפטנט העיקרי), רשאי לבקש כי הפטנט על האמצאה השניה יינתן לו כפטנט מוסף. 

(ב) פטנט מוסף יוענק על אמצאה שהיא כשירה לפטנט מוסף לפי סעיף קטן (א), אף אם אין בה התקדמות המצאתית לעומת האמצאה שבפטנט העיקרי או בכל פטנט מוסף לו." 

פטנט מוסף נועד לשפר את הפטנט היסודי, שכבר העלה והציג חדשנות והתקדמות המצאתית. תוקף הפטנט המוסף מותנה בתוקף הפטנט היסודי.

ניתן לבקש פטנט מוסף רק על פטנט שכבר אושר, ולא על בקשה שעדיין עומדת.

7. הרחבת תחולה טריטוריאלית

כל הזכויות בקניין רוחני שנרשמות בפנקס כלשהו, מעניקות הגנה טריטוריאלית בלבד. השיטה הטריטוריאלית גרמה להיווצרות כללים בינלאומיים לרישום פטנט בהסמך על בקשה שהוגשה במדינה אחרת. 

עפ"י כללי דין קדימה (Priority rule) - אמנת פריז מ- 1883 - תוך 12 חודשים ניתן לרשום בקשה שמסתמכת על הבקשה הראשונה ולקבל את התאריך של הבקשה הראשונה. יש לציין בבקשה החדשה שהיא מסתמכת בדין קדימה על הבקשה הראשונה. 

דין הקדימה נותן יתרון לממציא שמבקש הגנה בינ"ל, שכן הוא מונע פסילת בקשה לפטנט שהיה הממציא מגיש במדינה אחרת בשל פרסום קודם. עצם הגשת הפטנט בישראלי היתה עשויה להיחשב כפרסום קודם לגבי בקשה במדינה אחרת. 

לכן, אם לא הוגשה בקשה בינ"ל בתוך 12 החודשים, ייתכן והממציא לא יוכל לקבל פטנט נוסף בכלל - כי הפטנט הישראלי יהיה פרסום קודם.

ההמצאה בדין קדימה חייבת להיות שווה בעיקרה להמצאה הקודמת. אם הרשם לא משוכנע שהמדובר באותה המצאה - הוא רשאי לבקש הסברים.

לאחר הגשת הבקשה היא מתפרסמת ברשומות (שם ההמצאה, המבקש, מדינת הבקשה הקודמת, ותאריכי הבקשות).

תקופת 12 החודשים ניתנת להארכה בנסיבות חריגות (ס' 164(א)) - 

ניתן להאריך בחודשיים את המועד לציון כי הבקשה היא בדין קדימה (כאשר הבקשה עצמה הוגשה בזמן).

ב-1967 נוסד WIPO - World Intellectual Property Organization במסגרת האו"ם, במטרה לעודד ולפתח את נושאי הקניין הרוחני בעולם. ב-1970 נכרתה אמנת PCT בוושינגטון, שמטרתה הקמת מערכת המאפשרת הגשת פטנט בינ"ל באמצעות מדינת האזרחות של הממציא. 

אם המציא רוצה להגן על המצאתו בעשרות מדינות (בעיקר ארה"ב, השוק האירופי והמזרח הרחוק) הוא צריך להשקיע כסף רב. האמנה מאפשרת לממציא להגיש בקשה בינ"ל במדינתו, כאשר הוא מבקש הגנה טריטוריאלית ממספר מדינות (ניתן לתקן את הבקשה תוך 3 חודשים). 

לשכת רשם הפטנטים הלאומית מתפקדת גם כבינ"ל, וצריכה לבצע חיפוש בינ"ל הכולל פרסום ראשוני של פרסומים קודמים שרלוונטיים לאמצאה המבוקשת.

אותה מדינה בודקת גם את הקריטריונים האחרים לרישום, כגון חדשנות והתקדמות המצאתית. הממציא יכול, לאחר קבלת הדו"ח, לבחור לאיזה מדינות לאומיות הוא מבקש להיכנס ואז כל מדינה תבדוק את הבקשה לפני תנאיה. 

ה-PCT קבע מוסכמה להגנה אחידה של 20 שנה מיום הגשת הפטנט, או 17 שנה ממועד קיבול הפטנט לרישום. 

בדצמבר 1994 אושר הסכם TRIPS - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual property Rights Including Trade in Counterfeit Goods, וב-1999 ישראל קיבלה את חוק לתיקון דיני הקנין הרוחני (התאמה להוראות הסכם הטריפס), התש"ס-1999.

ב-1995 ישראל תיקנה את חוק הפטנטים (פרק ג1) כך שיתאים לאמנת ה-TCP, וכן תקנות הפטנטים.

מאז, לשכת רשם הפטנטים מקבלת בקשות בינ"ל לרישום פטנטים ברחבי העולם, ע"י אזרחים ישראלים. כל הנהלים בחוק הפטנטים לגבי בקשות ישראליות לא חלות על בקשה כזאת. 

8. בחינת הבקשה ומתן הפטנט 
מתן פטנט אינו משמש ערובה שהפטנט הוא בר-תוקף. ס' 37 מסייג את תוקף הפטנט, כך שניתן להגיש התנגדויות ובקשות לביטול רישום הפטנט. ניתן להגיש התנגדויות לרישום בתוך שלושה חודשים מיום הבקשה, ולאחר קבלת הפטנט ניתן לבקש רק את ביטולו.

לרשם יש אמצעים לבחון את הבקשה, בס' 18 לחוק (לפחות באחד):

(1) רשימת האסמכתאות שעליהן הסתמכו רשויות הפטנטים בכל מדינת-חוץ בבדיקת בקשה לפטנט על אותה אמצאה שהוגשה במדינת-החוץ בידי המבקש או מי שקדם לו בזכות הבעלות על האמצאה; 

(2) רשימה של פרסומים שפורסמו לפני תאריך הבקשה, הידועים למבקש והנוגעים במישרין לאמצאה; 

(3) עותקים של פרסומים ואסמכתאות שהמבקש חייב בהמצאת רשימתם לפי סימן זה, במידה שידרוש זאת ממנו הבוחן; 

(4) עותקים של פרסומים ואסמכתאות שאוזכרו בפרסומים או באסמכתאות שהמבקש חייב בהמצאתם לפי סימן זה במידה שידרוש זאת ממנו הבוחן; 

(5) העברת פירוט הבקשה, לשם חיפוש חומר המאפשר ללשכה את הבחינה, למוסד בישראל או מחוצה לה, שעמו התקשרה הלשכה לפי כל חוק בחוזה שערך הרשם והכולל סעיף בדבר שמירה בסוד של כל בקשת פטנט ואי גילוי ידיעה לפי סעיף 165; 

8.1 דחיית מועד הבקשה בישראל, מפאת בקשה קודמת
אם שני ממציאים פיתחו את אותה המצאה בישראל, באופן בלתי תלוי - המגיש ראשון זוכה.

אם בעת הבחינה, הבוחן מוצא בקשה קודמת, אשר שוללת את תשתית הבקשה - הוא רשאי לדחות את בחינת הבקשה, עד שהבקשה הקודמת תתפרסם. אם הבקשה הקודמת תאושר, הבקשה החדשה נדחית. ואילו אם הבקשה הקודמת תידחה, החדשה תקודם.

8.2 תיקון ליקויים 
הרשם יכול להודיע למבקש כי נפלו ליקויים בבקשה, והוא מבקש שיתקנם. המבקש יכול להסכים, להתנגד או להשמיע טענות בע"פ. אם הבקשה לא תתוקן כנדרש בתוך ארבעה חודשים, ניתן לדחות אותה.

לעיתים הרשם מודיע למבקש, כי בקשתו עתידה להתקבל, אולם אין עדיין אישור פטנט. זהו מצב אפור - בלתי ברור - וביהמ"ש לא קובעים הלכה בשאלה אם ניתן לקבל צו מניעה כנגד פרסום לאחר הודעת קיבול. הודעת הקיבול משמשת ראייה. 

בג"ץ 280/60 אביק נ' הרשות המוסמכת -  ההליכים המוקדמים סביב בקשת פטנט, ייקבעו עפ"י העובדה אם הפטנט הוא בר תוקף או לאו, והודעת הקיבול היא רק שלב ביניים בים בקשת הפטנט לרישומו. היא משמשת ראייה כי הבקשה כוללת אמצאה אחת, ועומדת לכאורה בתנאים לרישום פטנט, אך אינה בעלת תוקף מחייב כשלעצמה.

ניתן לערער על החלטות הרשם בהודעה, ואז תעוכב הבקשה עד לתוצאת הערעור בתוך 

9. התנגדות לרישום פטנט

ס' 30 לחוק, קובע כי לאחר פרסום הקיבול ברשומות, רשאי כל גורם מעוניין להודיע לרשם על התנגדותו לרישום הפטנט בתוך שלושה חודשים.

"31. עילות התנגדות 

ואלה עילות ההתנגדות למתן פטנט: 

(1) קיימת סיבה שלפיה היה הרשם מוסמך לסרב לקיבול בקשת הפטנט; 

(2) האמצאה אינה כשירת פטנט לפי סעיף 4(2); 

(3) המתנגד, ולא המבקש, הוא בעל האמצאה." 

מתוך שלושת הנימוקים, יש שניים משפטיים ואחד עובדתי - כשהאחרון טעון הוכחה.

9.1 נוהל בקשת התנגדות
· כל אדם יכול להגיש התנגדות לרישום, בתוך שלושה חודשים מיום הבקשה. העובדה שכל אדם יכול להתנגד, מאפשרת להסתיר את זהות המתנגד האמיתי.

· לאחר קבלת ההתנגדות, הרשם שולח העתק למבקש הפטנט, והאחרון רשאי להשיב בתוך שלושה חודשים. אם אינו משיב בתוך שלושה חודשים, המבקש למעשה מודה בטענות המתנגד והפטנט לא יינתן.

· לאחר תשובת המבקש, יכול המתנגד להגיש תגובה לתשובה, גם כן בתוך שלושה חודשים.

· ראיות המבקש, בתוך שלושה חודשים.

· ראיות המתנגד, בתוך שלושה חודשים
לאחר מכן ניתן להגיש חומר חדש רק באישור רשם הפטנטים. רק אם נמנעה הגשת החומר מסיבות אובייקטיביות, הרשם עשוי לאשר הגשת חומר נוסף. 

· מועד לדיון שייקבע לפחות חודש מראש (בדרך כלל בין חודשיים לשלושה). שם הצדדים שוטחים טענותיהם. 
· אם אחד הצדדים לא מגיע, יתקיים דיון במעמד צד אחד. 
· הדיון נפתח בטענות המתנגד, ולאחר מכן טענות המבקש ותשובת המתנגד. סיכומים בכתב.
· נטל ההוכחה בבקשת הביטול מוטל על המבקש.

· "163. ראיות בפני הרשם 

(א) בכפוף לכל הוראה שבחוק זה או בתקנות על פיו, תינתן העדות בפני הרשם בתצהיר שבכתב, והרשם יתיר לחקור את המצהיר חקירה שכנגד אם נתבקש לעשות כך ולא ראה טעם סביר שלא להרשות זאת. 

(ב) בגביית עדות שבעל-פה, יהיו לרשם כל הסמכויות של בית משפט לענין השבעתם של עדים, קבלת הצהרה מהם וכפיית עדים להופיע בפניו ולענינים אחרים הקשורים בכך ובמסירת העדות." 

· ניתן להגיש בקשה לחקירה, 15 ימים מראש. ואם מדובר במדינה זרה, חודש מראש.
· הרשם יכול לקבל את ההתנגדות או מקצתה, או לדחות אותה. לדרוש תיקון בקשת הפטנט, להוציא סעדי ביניים וכד'.
· החלטת הרשם ניתנת לערעור בזכות לביהמ"ש המחוזי, בתוך 60 יום.

"159. שימוש בסמכות על-ידי הרשם 

הרשם ישתמש בסמכות שניתנה לו לפי חוק זה לאחר שנתן הזדמנות לכל אדם העלול, לדעתו של הרשם, להיפגע מהחלטתו, להשמיע את טענותיו בפניו." 

הסעיף לא מחייב את הרשם לצרף צד ג' (למשל בעל רשיון לייצור לפי הפטנט) להליך מסוים, אלא לתת לכל אדם הזדמנות להשמיע טענותיו.

9.2 מחיקה או דחייה על הסף 

אינה מוסדרת בחוק הפטנטים, אולם לפי תקנה 100 לסד"א יכול ביהמ"ש למחוק תביעה בשל היותה קנטרנית או טורדנית, והדבר תקף גם לגבי הרשם.

9.3 בקשה לביטול פטנט

"73. מחיקה או ביטול פטנט לפי בקשת בעל הפטנט 

(א) בעל פטנט רשאי לבקש מהרשם למחוק או לבטל פטנט שניתן לו. 

(ב) הרשם יפרסם ברשומות, על חשבון המבקש, בקשה למחיקה או לביטול פטנט לפי סעיף זה. 

(ג) הרואה עצמו נפגע על ידי בקשה למחיקה או לביטול פטנט לפי סעיף זה רשאי, בדרך שתיקבע, להגיש לרשם התנגדות תוך שלושה חודשים מיום פרסום הבקשה ואם הבקשה פורסמה יותר מפעם אחת - מיום הפרסום האחרון. 

(ד) לא הוגשה התנגדות לפי סעיף קטן (ג), ימחק הרשם את הפטנט או יבטלו, הכל כפי שביקש בעל הפטנט. 

(ה) הוגשה התנגדות והיא בוטלה, נדחתה או נתקבלה במקצתה בידי הרשם, בהחלטה אשר סיימה את הדיון בהליך שנערך בפניו, ימחק הרשם את הפטנט או יבטלו זולת אם הוגש ערעור על החלטת הרשם ונמסרה הודעה כאמור בסעיף 35, לא יאוחר מהמועד שנקבע לפי אותו סעיף. 

(ו) הוגשה בקשה למחיקה או לביטול על ידי בעל הפטנט, אגב קיום הליכים בענין הפטנט בבית המשפט, יחליט הרשם אם למחוק את הפטנט או לבטלו; הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ה) יחולו גם לענין בקשה לפי סעיף קטן זה. 

(ז) הרשם יפרסם ברשומות הודעה על ביטול הפטנט או על מחיקתו. 

73א. תוקף ביטול או מחיקה 
(א) בוטל פטנט סופית על פי בקשת בעל הפטנט, ירשום הרשם את דבר הביטול בפנקס, ורואים את הפטנט כאילו לא ניתן. 

(ב) נמחק פטנט סופית על פי בקשת בעל הפטנט, ירשום הרשם את דבר המחיקה בפנקס ורואים את הפטנט כאילו נמחק ביום הגשת הבקשה לפי סעיף 73(א).
· בקשת הביטול מפורסמת ברשומות, ובאין התנגדות יבוטל הפטנט.

· ביטול פטנט משמעו כאילו לא ניתן מעולם. 

· ביטול הפטנט יכול להינתן גם אם בעל הפטנט לא שילם את אגרת חידוש הפטנט (בתוך שלושה חודשים מסיום התקופה). 

"73ב. ביטול פטנט שלא על פי בקשת בעל הפטנט

הרשם רשאי על פי בקשת כל אדם שאיננו בעל הפטנט, לבטל פטנט אם מצא כי קיימת עילה שעל פיה ניתן להתנגד למתן הפטנט;דיני ההתישנות לא יחולו על בקשת ביטול לפי סעיף זה." 

המשמעות - במשך כל תקופת 20 השנה ניתן לבקש את ביטול הפטנט.

הבקשה לביטול נעשית פעמים רבות במקביל לדיון בבימ"ש על הפרת פטנט, כדרך של התקפה נגדית. הרשם לא ידון בבקשה כזאת, אם הוגשה לאחר פתיחת הליך בבימ"ש, ללא אישור ביהמ"ש. 

כל מי שמעורב בהליך משפטי לביטול פטנט, צריך ליידע את הרשם.

9.4 נוהל בקשת ביטול
· הגשת בקשה לביטול בתוך 20 השנה מיום מתן הפטנט.

· בעל הפטנט יגיש תשובה וראיות בתוך שלושה חודשים. לא עשה זאת, הוא ייחשב כמודה. היה הליך משפטי תלוי בעת בקשת הביטול - בעל הפטנט פטור מתשובה כל עוד הרשם לא קיבל רשות בימ"ש לדון בבקשה.
· מבקש הביטול צריך להגיש ראיות תגובה בתוך חודשיים.
· בקשת הביטול וכתב התשובה נחשבים ככתבי טענות.
· נטל ההוכחה מוטל על מבקש הביטול.
· לאחר הבירור, החלטת הרשם אשר ניתנת לערעור בזכות למחוזי תוך 60 יום.
· הכלל אומר שהגשת ערעור אינה מעכבת את ביצוע ההחלטה של הערכאה הראשונה. ואולם, בענייני פטנטים אם לא יעוכב ביטול הפטנט התוצאה עשויה להיות הרסנית ובלתי ניתנת לתיקון. המשמעות של אי-עיכוב עשויה להיות ביטול ערכו המסחרי של פטנט.
שיקולי ערכאת הערעור בבקשת עיכוב: סיכויי הערעור, הסיכוי והקשיים בהשבת המצב לקדמותו. 

ד"ר טמיר אומר כי לדעתו הכלל בנושאי פטנטים צריך להיות הפוך - ברירת מחדל של עיכוב ההליכים בערעור. 

9.5 היחס בין ביטול להתנגדות

בעל עניין שאינו מתנגד לפטנט, וישן על זכויותיו, יוכל להגיד בקשת ביטול לאחר מכן. אלו שתי זכויות נפרדות. יש לשים לב כי:

· נטל ההוכחה שונה.

· ייתכן אינטרס מסחרי לגורם שמחזיק מידע העשוי לגרום לביטול, לתת לבעל הפטנט לפתח את המוצר שלו ולדרוש ממנו חלק בהכנסות בתמורה לאי-ביטול הפטנט.
· החלטת רשם בבקשת התנגדות מהווה מעשה בי"ד לבקשת ביטול - רק אם מדובר באותם צדדים.
10. בעלות וזכויות

· זכויות סטנדרטיות

· הסכמי רישוי

· המצאות שירות

· רשיון כפיה

· הפקעת בעלות
"1. ...

"בעל אמצאה" - הממציא עצמו או הבאים מכוחו והם מי שזכאי לאמצאה מכוח הדין או על פי העברה או על פי הסכם; 

76. חזקת בעלות באמצאה 

מי שהגיש בקשה לפטנט רואים אותו כבעל האמצאה, כל עוד לא הוכח ההיפך."

· אדם יכול לנצל את זכויותיו בפטנט בשתי דרכים:

· מכירת הפטנט

· רישוי לניצול הפטנט
כמעט במכל המקרים מדובר בהסכמי רישוי, ולא במכירה.

· הפטנט הוא נכס קנייני, והזכויות בו הן לשימוש בהמצאה שמוגנת באופן בלעדי, ולמנוע מאחרים לעשות בה שימוש.

· הזכויות עומדות במשך 20 שנה מיום הגשת הבקשה, ועוברות בירושה.

· המקור של סכסוכים אפשריים לגבי הבעלות בפטנט:

· בין עובד למעסיקו - המצאת שירות.

· בין שותפים להמצאה - ס' 77 לחוק.

· בין הממציא (האמיתי) לבין הגורם שהגיש את הבקשה (ה"נוכל") - המישור העובדתי: הכרעת רשם הפטנטים.
10.1 בעלות משותפת

"77. בעלות משותפת 

(א) אמצאה או פטנט אפשר שיהיו בבעלות משותפת של בני אדם אחדים. 

(ב) היו לאמצאה או לפטנט בעלים אחדים, יראו אותם, לענין זכויותיהם בינם לבין עצמם, כבעלי חלקים שווים, אם לא נקבעה חלוקה אחרת בהסכם בכתב שביניהם או מכוח דין. 

78. זכותו של שותף בפטנט 

כל אחד מן השותפים בבעלות על פטנט זכאי לנצל באופן סביר את האמצאה שהיא נושא הפטנט, אם אין הוראה אחרת בהסכמים בכתב שביניהם או מכוח הדין; אולם אם היה בניצול כאמור כדי למנוע ניצול כזה משותף אחר, הברירה בידי יתר השותפים לדרוש מהמנצל תמלוג ראוי או חלקם ברווחים שהפיק ממנו."
פגיעה בזכויות תיעשה למשל, כאשר אחד נותן הסכם רישוי בלעדי. במקרה של מניעת שימוש סביר, יכולים האחרים כמובן לדרוש את חלקם.

במידה והפטנט הופר, כל שותף יכול להגיש תביעה על הפרה. במידה והוא מפסיד את התביעה וביהמ"ש יקבע כי הפטנט אינו פטנט, הדבר עשוי להזיק לשותפים האחרים.

"80. העברת בעלות בפטנט משותף 

כל אחד מן השותפים בפטנט רשאי להעביר את הבעלות על חלקו בלא הסכמת הבעלים האחרים, זולת אם הוסכם אחרת בין הצדדים ודבר ההסכם נרשם בפנקס." 

ההסכם בנוגע להגבלת עבירות של בעלות השותפים בפטנט חייב להירשם בפנקס הפטנטים כדי לקבל תוקף.

במידה ואחד השותפים מכר את חלקו, שלא לפי ההסכם - לא ניתן לקבל צו מניעה, אלא רק לתבוע את הרוכש.

"79. זכותו של רוכש מאחד השותפים בפטנט 

הרוכש בתום לב מאחד השותפים מוצר שיש עליו פטנט בבעלות משותפת או מוצר שנוצר בתהליך המוגן על ידי פטנט כאמור, רואים אותו כאילו רכש את המוצר מבעל פטנט יחיד; הטוען שהרכישה לא היתה בתום לב, עליו הראיה." 

10.2 זכויות המדינה בפטנטים (פרק ו')

"94. הגבלת פעולות הרשם לשם בטחון המדינה 

(א) שר הבטחון רשאי, בצו, אם ראה צורך בכך לשם הגנת המדינה, לרבות השמירה על סודותיה הבטחוניים, ולאחר התייעצות עם שר המשפטים - 

(1) להורות לרשם שיימנע מעשיית פעולה שהוא חייב או רשאי לעשותה לפי חוק זה בענין בקשה פלונית, או שידחה את עשייתה; 

(2) לאסור או להגביל פרסום או מסירת ידיעות בקשר לבקשה פלונית או בקשר למידע הכלול בה. 

(ב) העתק הצו של שר הבטחון יימסר למבקש. 

99. הגבלת פעולות בשטח האנרגיה הגרעינית 

(א) ראה השר כי אמצאה שהוגשה עליה בקשת פטנט, חשובה לפיתוחו של השימוש באנרגיה גרעינית בישראל או שפרסום האמצאה עשוי לגרום נזק למחקר הגרעיני בישראל, רשאי הוא, בצו לאחר התייעצות עם שר המשפטים - 

(1) להורות לרשם שיימנע מעשיית פעולה שהוא חייב או רשאי לעשותה לפי חוק זה בענין הבקשה, או שידחה את עשייתה; 

(2) לאסור או להגביל פרסום או מסירת ידיעות בקשר לבקשה או בקשר למידע הכלול בה.

(ב) העתק של צו השר יימסר למבקש. 

104. זכות המדינה לנצל אמצאה 

השר רשאי להתיר ניצול אמצאה על ידי משרדי הממשלה או על ידי מפעל או מוסד של המדינה, בין שכבר ניתן עליה פטנט ובין שלא ניתן, אך הוגשה בקשה למתן פטנט עליה, אם ראה השר שהדבר דרוש להגנת המדינה או לקיום הספקה או שירותים חיוניים." 

10.3 העברת זכויות

"82. העברת אמצאות ופטנטים 

זכויות באמצאה ובפטנט ניתנות להעברה בכתב ועוברות מכוח דין. 

83. תקפה של העברה כלפי צד שלישי 

העברת פטנט על פי הסכם אין לה תוקף כלפי שום אדם זולת הצדדים להסכם, אלא אם נרשמה לפי חוק זה." 

העברה יכולה להיות לא רק לפי הסכם, אלא גם מכוח דין (ירושה).

ניתן להעביר את הזכויות גם בשלב הבקשה, אולם היא תיכנס לתוקף רק עם רישום הפטנט, ועד אז יהיה לה תוקף חוזי בלבד.

אם הוענקו רשיונות לניצול הפטנט, הם עוברים ביחד עם הבעלות בפטנט. אולם אם ניתנו רשיונות על סמך בעלות כוזבת בפטנט - הם יתבטלו עם גילוי הממציא האמיתי.

דיון בתקנת השוק - אין תשובה.

10.4. הסכמי רישוי
רשות השימוש בהמצאה מוגנת, בא לאפשר לממציא לקבל תמורה על כוח ההמצאה שלו ועל תרומתו לידע האנושי. לנצל את המונופול שהמדינה נתנה לו. 

בעל הפטנט יכול לתת רישיון ייחודי או שאינו ייחודי.

"85. רשיון יחודי 

רשיון יחודי בפטנט מעניק לבעליו זכות יחודית לפעול לפי סעיף 49 כאילו היה הוא בעל הפטנט ואוסר על בעל הפטנט לנצל בישראל את האמצאה נושא הפטנט." 

זכותו של בעל הפטנט לבקש את ביטול הרשיון, על סמך שימוש שלא לפי הזכויות שניתנו.

86. רשיון לא יחודי 

רשיון לא יחודי בפטנט מעניק זכות לנצל את האמצאה נושא הפטנט בהיקף ולפי התנאים שנקבעו ברשיון. 

רשיון שאינו ייחודי - 

· הגבלה פונקציונלית (למשל - לייצר לשוק מסוים בלבד)

· הגבלה מבחינת התקופה (רשיון המוגבל לתקופה מסוימת)

לבעל רשיון שאינו ייחודי, אין זכות בעלים בפטנט, ואינו יכול לתבוע זכויות בפטנט (אלא רק באמצעות הבעלים). ניתן היום לנסות לתבוע בעילות של עשיית עושר ולא במשפט.

לפי פרידמן, גם בעלים של רשיון לא ייחודי יכול לבקש להגיש תביעה על הפרת הפטנט, ללא מעבר דרך בעל הפטנט.

לבעל רשיון ייחודי, אין יכולת להעביר את הפטנט או את הידע שלו.

87. רישום תנאי לתוקף 

אין תוקף לרשיון על פטנט כלפי שום אדם זולת הצדדים לרשיון, אלא אם נרשם לפי חוק זה. 

כאשר הפטנט נמצא בבעלות משותפת, ניתן להעניק רשיון רק בהסכמת כולם. ביהמ"ש מוסמך לצוות על הענקת רשיון כשחלק מתנגדים, במידה והענקה כזאת לא תסתור את הסכם השותפות או את זכויות צד ג'.

עם מתן הרשיון, הרשם מקבל את המסמכים הרלבנטיים ורשאי לערוך בירור. עם מתן הרשיון, יפורסם הדבר ברשומות.

10.4.1. ערכו המסחרי והמשפטי של רשיון

ייצור, שיווק, מכירת ידע

לבעלי הפטנט יש מס' חלופות כשהוא בא לתת רשיון בפטנט.

· הרישוי יכול להיות כלל עולמי, או למקום מסוים.

· הרישוי יכול להיות חלק ממיזם משותף, כשחלק מהתמורה בהסכם תהייה במניות החברה מקבלת הרשיון.

· תקופת הרשיון היא תקופת הפטנט; או תקופה מוגדרת קצרה יותר; או עד התיישנות הידע והפיכתו לרכוש הציבור.

· הרשיון יכול להינתן לתקופות שונות במדינות שונות.

10.4.2 תמורה עבור מתן הרשיון
· תשלום חד פעמי במזומן. גישה זו מאפיינת בעיקר קונצרנים גדולים. כאן הממציא מקבל את אותה תמורה, ללא קשר להצלחה או לכשלון של המוצר.
· הסכם תמלוגים. הממציא מקבל אחוז מסוים מהכנסות המוצר במשך תקופה. כאן התשלום לממציא מושפע באופן ישיר מההצלחה המסחרית של המוצר. אין חשיבות להצלחת החברה, אלא למכירות. יש מקרים הפוכים, שבהם החברה אינה מעוניינת כלל לייצר, אלא רק לנעול את ההמצאה. הפתרון: נוסחה משולבת של מזומן בלתי תלוי עם תמלוגים, כשבמקרה שהחברה לא מוכרת הרשיון בטל.
· מניות בחברה משותפת. הממציא נכנס כבעל מניות בחברה, ואז הוא שותף מלא לייצור, למכירות, לרווחי החברה וגם למוניטין.
· מזומן + תמלוגים או מניות. 
כיצד ניתן להעריך את שווי הרשיון - 

עבור פטנט מקובל לבקש תמלוגים בין 5%-8%. עבור הסכם ידע - מחצית מכך. תלוי בזמינות הפטנט - עד כמה השוק לפטנט רווי.

גנטיקה תעשייתית - אפשר לתכנן את גודלם וטעמם של מוצרי מזון בתחום הירקות, פירות ובשר מאכל. האחוזים לתמלוגים במקרים של מיזמים משותפים כאלה יהיו יחסית מאוד גבוהים. (יש רק 10 חברות בעולם שעוסקות בזה).

החברה בעלת הרשיון, מעוניינת לשווק ולייצר רק עבור מדינות מסוימות. ובמדינות אחרות היא מעוניינת למכור את הזכות עבור אותה מדינה תמורה תשלום חד פעמי (כשבכל מקרה היא לא היתה נכנסת לשוק) - במידה והממציא מודע לתשלום עבור רשיון המשנה, הוא זכאי לחלק מהתשלום.

10.4.3 מי חייב להגן על הפטנט במקרה של תביעת הפרה (ברשיון ייחודי) -
· בעל הפטנט: מקבל הרשיון משלם לבעל ההמצאה עבור פטנט מוגן. ואם הפטנט מותקף, בעלי הפטנט צריך להגן עליו.
· בעל הרשיון יגן על הפטנט נשוא הרשיון שלו. (זו הגישה המקובלת) כשבעל הרשיון מקבל אותו כמות שהוא, וצריך להתמודד עם כל התביעות שיעלו.
188. בית המשפט המוסמך לפי חוק זה 

(א) בית המשפט לענין חוק זה, זולת לענין תביעת הפרה, הוא בית המשפט המחוזי בירושלים; אולם שר המשפטים רשאי, בצו, להורות שהסמכות של בית משפט לפי חוק זה תהיה גם בידי בתי משפט מחוזיים אחרים שקבע. 

(ב) בית המשפט לענין תביעות הפרה הוא בית המשפט המחוזי שיש לו שיפוט בענין לפי כל דין אחר. 

189. יועץ מדעי 

(א) בהליכים לפי חוק זה רשאי בית המשפט למנות לו יועץ מדעי אשר יסייע לו בגביית הראיות וייעץ לו, אך לא יטול חלק במתן פסק הדין. 

10.4.4 כיסוי ביטוחי כנגד תביעות הפרה
ניתן להוציא פוליסת ביטוח עבור תביעה משפטית על הפרת פטנט. כיום נהוג שבעל הפטנט מוציא את הפוליסה (ד"ר טמיר מעיר שנכון יותר להוציא פוליסה ע"י בעל הרשיון). אלמנט זה לא נהוג בארץ.

בעל הרשיון יכול להסכים לקחת על אחריותו את ההגנה בפני תביעה על הפרת פטנט, וידרוש שת"פ (מתן עדות וראיות אחרות) מבעל הפטנט ללא חיוב כספי. בעת תביעה, כל צד מיידע את הצד השני בפרטיה, ובעל הפטנט כבעלים חייב להגן עליו.

בדרך כלל בעל הפטנט הוא הגורם החלש יותר, ובעל הרשיון הוא חברה גדולה שעוסקת בייצור וההפצה.
כדאי לעגן את חובות ההגנה של הבעלים ובעל הרשיון בהסכם ביניהם. 

10.4.5 דין התמורה עם ביטול הפטנט
זוהי סיבה לביטול ההסכם, להחזרת התמלוגים או להפחתתם. אין פסיקה ישראלית בנושא. הבעייתיות הזו עלתה באופן תיאורטי בעניין בלאס נ' דן, אך לא הוגשה תביעה להחזר תמלוגים. 

לסיכום: רוב הפטנטים אינם מנוצלים ע"י בעליהם. החברה שמנצלת את הפטנט יכולה לרכוש אותו או לערוך הסכם רישוי עם הבעלים. (ללא קשר לרכישת חברות ביחד עם הפטנטים שלהן). 

10.5. אמצאת שירות

לפי החוק, המצאה של עובד במהלך ובעקבות עבודתו, שייכת למעביד. 

"132. אמצאות עקב שירות 

(א) אמצאה של עובד, שהגיע אליה עקב שירותו ובתקופת שירותו (להלן - אמצאת שירות), תקום לקנין מעבידו, אם אין ביניהם הסכם אחר לענין זה, זולת אם ויתר המעביד על האמצאה תוך ששה חדשים מיום שנמסרה לו ההודעה לפי סעיף 131. 

(ב) הודיע העובד בהודעתו לפי סעיף 131 כי בהעדר תשובה נוגדת של המעביד, תוך ששה חדשים מיום מתן הודעת העובד, תקום האמצאה לקנין העובד, ולא נתן המעביד תשובה נוגדת כאמור, לא תקום האמצאה לקנין המעביד." 

10.5.1 מרכיבי אמצאת שירות המקנים אותה למעביד
· אמצאה של עובד 

· קיום יחסי עבודה (עובד/מעביד)

· עקב שירותו

· בתקופת שירותו

10.5.2 חריגים שמונעים את הקניית האמצאה למעביד
· הסכם אחר הקיים בין הצדדים

· ויתור המעביד על האמצאה בתוך 6 חודשים.
שים לב: הס' מדבר על אמצאה, ולא על פטנט. אין דיון בכשירות האמצאה להיות פטנט.

10.5.3 סכסוכים בנוגע לאמצאת שירות
· כל צד יכול לפנות לרשם שיכריע בשאלת שייכות האמצאה. 

· אם העובד פונה בבקשה לפטנט, המעביד יכול להתנגד (ס' 31(3)) בנימוק שהוא בעל האמצאה.

· אם בקשת העובד התקבלה, ללא התנגדות המעביד, האחרון יכול לפנות לרשם ולדרוש להעביר את הפטנט על שמו, בכפוף להשארת העובד כממציא. 

"131. הודעה על אמצאות 

עובד חייב להודיע למעבידו בכתב על כל אמצאה שהגיע אליה עקב שירותו או בתקופת שירותו, סמוך בכל האפשר לאחר שהמציא אותה, וכן על כל בקשת פטנט שהגיש." 

במסגרת ההודעה נדרש העובד למסור את כל פרטי האמצאה, ולסייע למעביר להוציא עליה פטנט. במידה והעובד אינו מוכן לסייע, המעביד יכול לפנות לרשם שיספק לו את העזרה שהיה אמור לקבל מהעובד.

"141. חובת סודיות 

כל עוד לא הוגשה בקשת פטנט על אמצאת שירות, לא יגלו העובד, המעביד וכל אדם שהדבר נמסר לו בסוד, פרטים על האמצאה."
לעובד אסור לספר לאיש על אמצאתו, מלבד למעביד, כדי לשמור על כשירות האמצאה לפטנט. בעבר היה נהוג שיש תנאי מכללא בחוזי עבודה המונע מהעובד לגלות סודות מסחריים של המעביד לאחר פס"ד צ'קפוינט, התנאי הזה צומצם באופן משמעותי.

10.5.4 חובות עובדי המדינה

"137. עובד המדינה חייב בהודעה על אמצאתו 

עובד המדינה, חייל, שוטר או עובד מפעל או מוסד של המדינה ששר המשפטים קבעו בצו, או אדם אחר המקבל את שכרו מאחד הגופים האלה, שהמציא אמצאה בתקופת שירותו או שתוך שנה לאחר תום תקופת שירותו המציא אמצאה בתחום תפקידו או בתחום פעילות היחידה שבה הועסק - יודיע עליה לנציב שירות המדינה (להלן - נציב השירות) או לעובד ציבור אחר כפי שנקבע; הודעה כאמור תימסר סמוך ככל האפשר לאחר ההמצאה, אך לא יאוחר מן המועד שהוא עומד להגיש בו את בקשת הפטנט עליה, ובדרך שנקבעה בהתייעצות עם שר האוצר. 

ס' 138 מקשה על עובדי מדינה להגיש בקשות בחו"ל. (מצריך אישורים) 

אין קביעה שהאמצאה עוברת למדינה.

10.5.5 שיוך אמצאה לחברה
כדי לשייך אמצאה לחברה, יש להוכיח כי

· ניתן להבחין בין תפקידו כעובד לתפקידו כדירקטור או בעל מניות

· העבודה אמיתית ולא פיקטיבית (רק רשום כעובד כדי לקבל כסף)
· ניתן לקבוע מה שכרו של האדם כעובד מתוך שכרו הכולל
המעביד יכול לוותר על זכויותיו באמצאה בויתור מפורש. ויתור מכללא יהיה כאשר המעביד ידע על הפיתוח אך לא התעניין בו. כמו כן, העובד יכול לציין בהודעתו שאם המעביד לא יבקש את האמצאה בתוך חצי שנה, היא תישאר בידי העובד.

10.5.6 פיתוח אמצאות ע"י קבלן משנה

יש צורך להתנות במפורש על תוצאות הפיתוח. אך אין השלכות דומות להמצאת שירות. לא מדובר בדיני פטנטים, אלא בזכויות יוצרים. לדעת ד"ר טמיר, ללא הסכם יהיה שייך הפיתוח למזמין.

10.5.7 בעלות באמצאה לאחר השירות
החיוב המוטל על עובד "עקב או בתקופת שירותו" מציע גם דרכי התחמקות. דיי לעובד לבסס את מועד האמצאה לאחר תום השירות, על מנת שתהא שייכת לו. כמו כן, הצגת עובדה של העדר כלים טכניים לפיתוח האמצאה בתקופת השירות עשויה לשחק לידי העובד.

ד"ר טמיר אומר שמספיק שעיקר ההמצאה היתה קיימת עם תום תקופת השירות, והיא תהייה שייכת למעביד.
10.5.8 קביעת התמורה לעובד בשל העברת אמצאתו למעביד

במידה ולא היה הסכם בין העובד למעביד בנושא תמורה עבור אמצאותיו, תיקבע התמורה ע"י ועדה שחבריה רשם הפטנטים, שופט ביהמ"ש העליון ונציג האקדמיה.

השיקולים לקביעת התמורה (ס' 134):

· התפקיד בו הועסק העובד

· הקשר בין האמצאה לעבודתו של העובד 

· יזמתו של העובד באמצאה

· אפשרויות ניצול האמצאה, וניצולה למעשה

· הוצאות סבירות שהעובד הוציא להגנת האמצאה בישראל

ככל שהקשר בין האמצאה לעבודה קטן יותר, התמורה תהייה גדולה יותר.

11. רשיון כפיה

מניעת ניצול לרעה של פטנט ע"י בעליו - כל גורם רשאי לפנות לרשם בבקשה בנוגע לפטנט רשום שלא נעשה בו שימוש. הרשם יכול לכפות על בעל הפטנט לתת רשיון למבקש. מכיוון שהפטנט מוגדר כחריג ל Public Domain, אם הגורם שקיבל מונופול עליו לא ינצל אותו באופן שעולה בקנה אחד עם טובת הציבור, הרשם עשוי להכריח אותו לנצל את הפטנט באופן אחר.

117. סמכות ליתן רשיון כפיה 

(א) שוכנע הרשם כי בעל פטנט מנצל לרעה את המונופולין שיש לו, רשאי הוא ליתן למי שהגיש לו בקשה על כך בדרך שנקבעה ושילם את האגרה שנקבעה רשיון לנצל את האמצאה נושא הפטנט. 

(ב) לא יזדקק הרשם לבקשה לפי סעיף זה אלא אם הוגשה לאחר תום שלוש שנים מיום שניתן הפטנט או ארבע שנים מיום הגשת הבקשה לפטנט, הכל לפי המאוחר. 

(ר' סעיפים 116-128)

חוק הפטנטים בא לסכל את ניסיונו של בעל הפטנט לסגור את ההמצאה ולמנוע את ניצולה. 

ת.א. (ת"א) 881/94 אלי לילי נ' טבע - בקשת רשיון הכפיה מצד טבע נעשה בחוסר תום לב. הבקשה שימשה כמכשיר לקבלת מידע על ההמצאה, מתוך כוונה לא לקבלת רשיון כפיה אלא לשימוש לאחר פקיעת הפטנט.

באיחוד האירופי, מתן רשיון כפיה במדינה אחת, יכול לעשות שימוש גם במדינה אחרת באיחוד. ואולם אם בעל הפטנט עושה שימוש בפטנט במדינה אחת, לא ייתן לבקש נגדו רשיון כפיה במדינה אחרת.

11.1 הגבלת בעל הפטנט

הגבלת זכויות בעל הפטנט יכולה להיות מלאה או חלקית - יכול לקבוע תנאים לניצול רשיון הכפיה.

119. ניצול מונופולין לרעה - מהו

רואים ניצול מונופולין שיש בפטנט כניצול לרעה, אם נתקיימה לגבי האמצאה או המוצר או התהליך שהם נושאי הפטנט אחת הנסיבות שלהלן, ובעל הפטנט לא הראה הצדק סביר לקיומה - 

(1) אין מספקים בתנאים סבירים בישראל את מלוא הביקוש למוצר; [=לא מעוניין לספק, ולא לא יכול לספק]
(2) התנאים שהתנה בעל הפטנט להספקתו של המוצר, או מתן רשיון לייצורו או לשימוש בו, אינם הוגנים בנסיבות הענין ואינם מתחשבים בטובת הכלל, והם נובעים בעיקר מעצם קיום הפטנט; 

ניצול מונופוליסטי של הפטנט יכול להיעשות או -

· במחדל - אי ניצול הפטנט.

· בהסדר כובל - הסדרים שבעל הפטנט קובע ללא התחשבות בטובת הכלל, והמציבים תנאים בלתי הוגנים לייצור, אספקה, שימוש או מתן רשיון.

בעל הפטנט צריך להציג הסבר והצדק סביר לפעולותיו...

122. גורמים שיש להתחשב בהם בעת מתן רשיון כפיה 

הרשם בבואו לדון בבקשה למתן רשיון לפי הסעיף 117 יתחשב, בין היתר, בגורמים אלה: 

(1) יכלתו של המבקש לרפא את הפגם שבגללו נתבקש הרשיון; 

(2) טובת הציבור המחייבת, דרך כלל, כי אמצאות, שניתן לנצלן בישראל בדרך ייצור או בדרך ייבוא, ינוצלו כך בהיקף הרחב ביותר בנסיבות הקיימות וללא דיחוי; 

(3) הזכות לתמורה סבירה, בהתחשב בטבע האמצאה, בעד ניצול האמצאה שבפטנט; 

(4) שמירת זכויותיו של מי שמנצל בישראל, בדרך ייצור או בדרך ייבוא, את האמצאה נושא בקשת הרשיון ושל מי שעוסק בפיתוחה של אותה אמצאה; 

(5) טבע האמצאה, הזמן שחלף מאז ניתן הפטנט והצעדים שנוקטים בהם בעל הפטנט, או מי שבא מכוחו, לשם ניצול האמצאה שבפטנט בישראל בדרך ייצור או בדרך ייבוא. 

ככל שהתקופה עד לגמר הפטנט קצרה יותר, השיקול לתת רשיון כפיה גדול יותר. רשיון כפיה יינתן בקלות רבה יותר בשנים האחרונות. 

המבקש רשיון יכול לקיים פעולות נסיוניות בהתאם לתנאי ס' 54א

54א. פעולה נסיונית להשגת רישוי

פעולה נסיונית במסגרת טיפול להשגת רישוי לצורך שיווק המוצר לאחר תום תוקפו של הפטנט, אינה בגדר "ניצול אמצאה" אם התקיימו שניים אלה: 

(1) הטיפול לקבלת הרישוי נעשה לשם קבלת רישוי בישראל, או במדינה שבת מותרת פעולה נסיונית באמצאה מוגנת פטנט לשם השגת רישוי, לפני תום תוקפו של הפטנט; 

(2) כל מוצר שיוצר במסגרת הוראת סעיף זה לא ישמש לכל מטרה זולת לצורכי השגת רישוי כאמור, הן בתקופת הפטנט והן אחריה; 

ס'  123 קובע כי רשיון לפי פרק זה יינתן בעיקר לאספקת צורכי השוק המקומי.

123. הגבלת היקף רשיון הכפיה 

רשיון לפי פרק זה יינתן בעיקר לאספקת צורכי השוק המקומי.;

(א) לא יינתן רשיון לפי פרק זה אלא לניצול אמצאה בישראל בדרך ייצור או לשימוש בה בישראל במהלך הייצור. 

(ב) לא יינתן רשיון לפי פרק זה אלא למי שיש לו היכולת לנצל את האמצאה כאמור בסעיף קטן (א) בהיקף סביר. 

(ג) על אף האמור בסעיף זה, רשאי הרשם בבואו ליתן רשיון לפי סעיף 120, להרשות ניצול האמצאה גם בדרך אחרת אם לא ניתן לנצל את האמצאה בדרך ייצור בישראל, או שלא ניתן לספק בדרך זו את המוצר נושא הפטנט, כדי סיפוק הביקוש שיש עליו ומתן הרשיון דרוש כדי שיהיו בידי הציבור אמצעי ריפוי במידה סבירה ובמחירים סבירים.
הרשיון אינו ייחודי, ואינו מפקיע את קניינו של בעל הפטנט

126. תנאי רשיון

רשיון לפי פרק זה יהיה רשיון לא-יחודי, והרשם יקבע בעת מתן הרשיון את תנאיו, לרבות התמלוגים או תמורה אחרת שעל בעל הרשיון לשלם לבעל הפטנט, הכל כפי שהוא סביר ומתאים בנסיבות הענין ובהתחשב בעניניו הלגיטימיים של בעל הפטנט, ובין היתר יקבע הרשם - 

...

12. הפרת פטנט

"ניצול אמצאה" -

(1) לענין אמצאה שהיא מוצר, כל פעולה שהיא אחת מאלה - ייצור, שימוש, הצעה למכירה, מכירה או ייבוא לצורך אחת מהפעולות האמורות; 

(2) לענין אמצאה שהיא תהליך - שימוש בתהליך, ולגבי מוצר הנובע במישרין מן התהליך - כל פעולה שהיא אחת מאלה:ייצור, שימוש, הצעה למכירה, מכירה, או ייבוא לצורך אחת מהפעולות האמורות; אך למעט אחת מאלה: 

49. זכויות בעל הפטנט וסייג לניצול הפטנט 

(א) בעל פטנט זכאי למנוע כל אדם זולתו מנצל בלי רשותו או שלא כדין את האמצאה שניתן עליה הפטנט, בין בדרך המוגדרת בתביעות ובין בדרך דומה לכך שיש בה, לנוכח המוגדר באותן התביעות, עיקר האמצאה שהוא נושא הפטנט (להלן - הפרה). 

12.1 סוגי הפרה

הפרה מילולית - כאשר המפר מייצר את אותו מוצר או תהליך המוגן בפטנט. בהתאם לתביעות המפורטות בפטנט. הפרה מילולית קיימת כאשר הגבלה שמצוטטת ע"י התביעות קיימת במוצר המפר.

הפרת עיקר האמצאה - הפרה מתוחכמת, שאינה מגעת כדי הפרה מילולית. אין הגדרה בחוק. מתייחס לתוכן ומהות האמצאה כפי שמתואר בתביעות, מתבסס על אותו רעיון אך משנה את ה"עטיפה" שלהם. מצריך פרשנות של התביעות (כמו פרשנות חוזים) - האם בעל מקצוע סביר היה מבין שממציא התכוון שכל מרכיב בפטנט הוא מהותי והכרחי להרכב הפטנט, או שניתן לוותר עליו.

אם המוצר המתחרה מבצע פעולה זהה לפעולה שמבצע המוצר המוגן, יש הפרת עיקר האמצאה. 

ת.א. 2051/99 אינטגרו(?) פס"מ ע"ט 240 - אם השינוי מתבטא רק בקווים בלתי חשובים של ההמצאה, כפי שהיא מתבטאת בתביעות, עדיין נאמר שיש הפרה של הפטנט. 

חריגים לשימוש (לא יהוו הפרה)

· פעולה שאינה בהיקף עסקי ואין לה אופי עסקי; 

· פעולה נסיונית בקשר לאמצאה שמטרתה לשפר אמצאה או לפתח אמצאה אחרת; 

· פעולה הנעשית לפי הוראות סעיף 54א." 

13. סעדים זמניים בהפרת פטנט

לפי החוק, בעל הפטנט רשאי לבקש סעדים של צו מניעה ופיצויים (ס' 183). צו המניעה הזמני נועד להפסיק את הפרת הפטנט, ואולם ד"ר טמיר אומר שהצו הזמני, כמו כל הדברים הזמניים, נשאר בדרך כלל בתוקף לתקופה ארוכה מאוד.

צו המניעה מגן על זכותו של בעל הפטנט להשתמש בו באופן ייחודי. 

אם לא מתקבל צו זמני, הסיכוי של בעל הפטנט לקבל צו סופי הוא קטן, כיוון שכבר במסגרת הצו הזמני צריך להוכיח זכות לכאורה בפטנט. ואם לא הצליח להוכיח אפילו זכות לכאורה, בדרך כלל הוא גם לא יצליח להוכיח זכות קבועה. [למעט במקרה של שיהוי].

חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984
"75. סמכות כללית לתת סעד

כל בית משפט הדן בענין אזרחי מוסמך לתת פסק דין הצהרתי, צו עשה, צו לא-תעשה, צו ביצוע בעין וכל סעד אחר, ככל שיראה לנכון בנסיבות שלפניו."

ישנם חמישה מבחנים למתן הסעד:

· זכות לכאורה
· שמירת המצב הקיים
· מאזן הנוחות
· פנייה בידיים נקיות
· העדר שיהוי

13.1 זכות לכאורה
בעל הפטנט אינו חייב בשלב זה להוכיח את כל תביעתו, אלא רק שיש לו פטנט רשום, שהופר ושיש לו סיכוי סביר לזכות בתביעה.

ביהמ"ש אינו בודק את תקפות הפטנט ומידת ביסוסו, אלא רק אם יש הפרה לכאורה. כאשר מוגשת בקשה כזו, נותנים למשיב את הזכות לומר את דברו, כך שיגיד שלא הפר או שהפטנט אינו פטנט [למשל - היה פרסום קודם].

ס' 49 לחוק קובע שבעל הפטנט רשאי לפעול כדי למנוע מאדם אחר לנצל את הפטנט שלא כדין. לנתבע יש אינטרס לגרור את ביהמ"ש לדיון מלא בשאלת תוקפו של הפטנט, וכתוצאה מכך הסעד חורג מהצורך לשמור על המצב הקיים וכרוך בהכרעה לגופו של עניין.

ישנו חריג לנטל ההוכחה שמוטל בד"כ על המבקש לצו מניעה:

"50(ב) לענין אמצאה שהיא תהליך לייצור מוצר - בתביעה על הפרה, על הנתבע להוכיח בי התהליך שבו עשה שימוש לייצור מוצר זהה, שונה מהתהליך המוגן בפטנט; לענין סעיף קטן זה, יראו מוצר זהה שנוצר בלא הסכמת בעל הפטנט, כל עוד לא הוכח אחרת, כמוצר שנוצר על ידי התהליך המוגן בפטנט אם התקיימו שניים אלה: 

(1) בעל הפטנט אינו יכול לברר, במאמצים סבירים, באיזה תהליך השתמשו בפועל לייצור המוצר הזהה; 

(2) קיימת סבירות גבוהה שהמוצר הזהה נוצר בתהליך המוגן בפטנט.;"

מקורו של הסעיף באמנת TRIPS, ונכנס לספר החוקים ב-1999 כשישראל התאימה את החוק לאמנה.

13.2 שמירת המצב הקיים
מטרת צו המניעה היא לשמור על הסטטוס-קוו (כמו כל סעד זמני). יש להראות כי שינוי המצב הקיים יגרום נזק בלתי הפיך, וכי אין דיי בפיצוי כספי. מקובל לומר שבכל הנושאים שנוגעים לצו מניעה בתחום הקניין הרוחני, פיצוי כספי לא מהווה סעד נאות ויש צורך בהוצאת צו מניעה.

השאלה היא האם יש צורך בהתערבות בימ"ש בשלב מוקדם זה. בדרך כלל בעל הפטנט מבקש לשמור על המצב הקיים, ואולם היה מקרה שבו המפר לכאורה כבר היה בעל נוכחות חזקה בשוק והוא העלה טענה ששמירת המצב הקיים דווקא מפנה להשארתו בשוק.

13.3 מאזן הנוחות
ביהמ"ש צריך לראות האם ניתן להמיר את צו המניעה בפיצוי כספי הולם. בדיקת ההשלכות של מתן צו המניעה על בעלי הדין, הנזק שייגרם לבעל הפטנט אם לא יינתן הצו מחד, והנזק שייגרם למשיב אם יינתן הצו מאידך. 

13.4 פניה בידיים נקיות

המבקש צריך לפרט את כל הנסיבות הרלבנטיות, כולל הפרטים שלא לטובתו. יש דרישה לשקיפות מלא בפרשית הסיפור [בדומה לפניה לבג"ץ]. אי גילוי יכול להביא לדחיית הבקשה.

13.5 שיהוי

יש לפנות בבקשה לצו בתוך זמן סביר. כאשר צד מסוים מבקש למצות את ההליכים כדי להגיע להסדר, זה יכול להיחשב כשיהוי. 

13.6 הפרוצדורה
המבקש פונה במעמד צד אחד בבקשה עם תצהיר לאימות החלק העובדתי.

הבקשה מועברת לשופט שמטפל בבקשות בהליכים מוקדמים, והוא יכול לאמץ אחד מארבע חלופות:

· לדחות את הבקשה על הסף - אם או בלי נימוקים.

· לקבל את הבקשה ולהוציא צו זמני עד תום ההליכים ומתן פס"ד סופי
· לקבל חלקית את הבקשה, ולהוציא צו ארעי עד לדיון במעמד הצדדים שייקבע תוך זמן קצר.
· אי מתן צו ארעי, וקביעת דיון במעמד הצדדים.
החלופות השלישית והרביעית הן הנפוצות. 

ניתן לבקש צו אנטון-פילר [תפיסת נכסים] בתחום הקניין הרוחני, ובמידה וניתן ביהמ"ש מאפשר לבעל הפטנט לערוך חיפוש אצל המפר עבור מוצרים המפרים את ההמצאה המוגנת. במידה ונמצאים כאלה יש להעביר אותם למשמרת בביהמ"ש (שיכולה להינתן ע"י בעל הפטנט עצמו).

על המבקש יהיה להפקיד ערובה לפיצוי הנזקים שעשויים להיגרם למפר.

תקנות סד"א 387א-ח מגדירות את מסגרת הסעד הזה.

צו מרבה אוסר על המשיב לבצע העברת נכסים המצויים בשליטתו ומגביל הוצאה של תוכניות, אבטיפוס של מוצר וכד' אל מחוץ לתחום השיפוט או שינוי מצבם בתחום השיפוט. שילוב של עיקול וצו מניעה. הרעיון הוא שבידי המפר יש את האמצעים להוכיח שהמבקש הוא אכן בעל הפטנט. ומבקשים לסכל פעולה במדינות מחוץ לישראל שיערערו את יסודות הזכות של בעל הפטנט.

13.7. הגנה לסעדים זמניים

טענה ראשונה - אין הפרה: פעולותיו של הנתבע אינן מפירות את הפטנט או ההמצאה לא היתה ראויה להגנה פטנטית. הנתבע חייב להוכיח שחסר אחד מהאלמנטים היסודיים למרכיבי הפטנט. להראות למשל שהיה פרסום קודם. 

טענה שניה - התקפה: במסגרת של תביעה פרטנית, ביטול הפטנט יכול להשפיע גם על צד שלישי שחתום עם בעל הפטנט על הסכמי רישוי. אם היה פרסום קודם, ויבוטל הפטנט, יתכנו השלכות מרחיקות לכת במסגרת אותם הסכמי רישוי, ויכולה להיות גם התמוטטות כללית באותה מערכת של ישום הפטנט מול אותו צד שלישי. 

טענה זו מומחשת באפשרות שהסעד הזמני לא יהיה זמני כלל ועיקר, ואז החלופה היחידה שתוותר לבעל הפטנט תהיה לפנות בבקשת ערעור או בערעור לביהמ"ש העליון. והסיכויים לקבל רשות ערעור כזו הינם נמוכים מאד (רק כ-10% מן הבקשות עוברות את השלב הראשון ולא נדחות על הסף), ובפרט אם אכן קיימת ראייה לפרסום קודם.

יישום טענה זו מכתיב בדרך כלל הסדרי פשרה. 

למרות עקרון התחולה הטריטוריאלית, יש לציין שביטול פטנט במדינה אחת יכול לשמש בסיס לתביעות נוספות במדינות אחרות ולתגובת דומינו של ביטול הפטנט.

מצב כזה יכול להוביל להסכם פשרה לפיו בעל הפטנט יעניק רשיון לניצול הפטנט באותה מדינה, בתמורה להסרת התביעה כנגד הפטנט והודיה בתקפותו (ובכך יציל למעשה את הפטנט בשאר העולם).

טענה שלישית - שיהוי או מניעות:

טענת שיהוי - הבקשה לצו מניעה זמני אינה צריכה לציין שאין שיהוי, אך להיות מנוסחת כך שיעלה ממנה כי לא היה שיהוי. בעל הפטנט חייב לפעול תוך זמן סביר... 

כדי שביהמ"ש יקבל טענת שיהוי, המשיב צריך להעלות אותה בהזדמנות הראשונה. אם לא טען בהזדמנות הראשונה, ביהמ"ש יחשוב אותו כמשתהה. 

טענת המניעות דומה ומשיקה לשיהוי - אם התובע ידע או היה צריך לדעת על הפרת הפטנט, (התבטא בנוכחות עדים בהשלמה עם פעילות הנתבע, וכד') הרי שהנתבע יכול להעלות זאת כטענת מניעות.

טענה רביעית - חוסר נקיון כפיים [גילוי נאות]: - סעד זמני הוא סעד של יושר. העלמת עובדות מהותיות עלולה לעלות באבדן הבקשה. יש לספק לביהמ"ש את כל המסמכים והתכתובות שנוגעים ליחסי הצדדים ועשויים להיות רלבנטיים לדיון. העדר ידיים נקיות, אין פירושו סיכול בטוח של הבקשה לצו זמני, ביהמ"ש יכול לתת את הצו תוך ציון אי נקיון כפיו של התובע ולקבוע הפקדת ערובה גבוהה במיוחד למשל או שלילת הוצאות וכד'.

טענה חמישית - מאזן הנוחות: ע"א 257/47 קבוצת זיפזיף נוה חיים בע"מ נ' האוצר הא"י העברי לחקלאות בע"מ, פ"ד א' 101 - נקבע שלא יינתן צו מניעה זמני כאשר הפגיעה בזכויות המשפטיות של התובע מצומצמת בעוד הפגיעה בנתבע תהייה גדולה לאין שיעור לעומתה. 

אם הנתבע טוען שלא היה מקום לרישום הפטנט, מצביע למשל על פרסום קודם, אזי אין צורך להתייחס לסוגית מאזן הנוחות.

טענה שישית - טובת הציבור: חוק הפטנטים מבקש למנוע ניצול לרעה של המונופול. נתבע יכול להתגונן ולומר שמעשיו נעשו למען האינטרס הציבורי. (למשל במתן רשיון כפייה). יש קושי בטענה כזאת, כיוון שהנתבע צריך היה לתבוע קודם רשיון כפייה או סעד הצהרתי נגד הפטנט הקיים.

סימן ב' : 

ביטול פטנטים בשל טובת הציבור 

 129. סמכות הרשם לבטל פטנטים 

(א) הרשם רשאי לבטל פטנט שלגביו ניתן רשיון לפי פרק זה אם שוכנע כי לא היה במתן הרשיון כדי למנוע ניצול לרעה של המונופולין שהיה העילה למתן הרשיון. 

האם מי שנתבע יכול להתגונן בטענה שמעשיו מגנים על האינטרס הציבורי? התשובה כנראה שלילית. מי שמפר את הפטנט אינו ממונה על טובת הציבור. יכול וצריך היה לפנות לערכאות ולבקש סעד הצהרתי המאפשר פעולה נגד הרשיון הקיים (ולא תהייה הפרה) או רשיון כפייה.

187. הצהרה בדבר אי-הפרה 

(א) מי שיש בדעתו לנצל מוצר או תהליך כל שהוא, רשאי לבקש מבית המשפט הצהרה כי בניצול האמור אין משום הפרת פטנט פלוני שפורט בבקשה. 

העברת הצדדים לדיון בפני רשם הפטנטים

ביהמ"ש הדן בבקשה לצו מניעה זמני, יכול להפנות את הצדדים לדיון בפני הרשם, ולעכב בינתיים את ההליכים בביהמ"ש.

191. סמכויות בית המשפט בהעברת דיון לרשם 

נתן בית המשפט רשות לרשם לדון בבקשת תיקון לפי סעיף 70 או בבקשת ביטול לפי סעיף 74, רשאי הוא לעכב את הדיון במשפט התלוי ועומד בפניו בענין אותו פטנט, לתקופה ובתנאים שקבע, אך כל בעל דין רשאי לפנות בכל עת לבית המשפט ולבקש שינוי צו העיכוב או ביטולו. 

ת"א (תל-אביב) Domino`s Pizza Inc. - 1876/91. נ' דורון .תק-מח 92(1), 821, 823. ביהמ"ש צריך להכריע בסעד הזמני גם אם צריך להפנות לרשם כדי שיכריע בשאלות מהותיות מקצועיות.

בדרך כלל נמצא כי במסגרת הדיון בהליך הזמני יתיר בית-המשפט לנתבע להעלות טענות נגד תוקף הזכות הקניינית הרשומה, מקום שיש בידו להראות את העדר תוקפה של הזכות על פניה. למשל; כאשר מציג הנתבע ראיות לכאורה לקיומו הברור של "פרסום קודם", השולל את תוקפו של מדגם או פטנט רשומים. בית-המשפט עשוי להיכנס במקרים כאלו לעובי הקורה, אך יעשה זאת רק אם יראה שהדיון אינו מורכב יתר על המידה ואינו דורש הליכים ממושכים ומסובכים של הבאת ראיות שמקומם בהליך העיקרי. 

מן האמור לעיל עולה, שלבית-המשפט מסור תמיד שיקול הדעת, וזאת אף אם מבקש צו המניעה הוא בעל הסימן הרשום. והדברים ידועים. 

עיינתי באסמכתאות שהגיש עו"ד גולדנברג ולא מצאתי כי יש בהן כדי לשלול מבית-המשפט את שיקול הדעת המסור לו. כל שנאמר בהן, ולכך עם כל הכבוד אף אני מסכים, כי בדרך כלל לא יתאפשר לנתבע להתגונן נגד תביעת בעל הסימן או הזכות הרשומה בטענה שבדעתו לפנות לרשם או שכבר מתנהלים אצלו דיונים מקבילים

13.8 תקופת הצו הזמני

בדרך כלל הצו הזמני צריך לעמוד בתוקף עד מתן פס"ד בתביעה. אולם ייתכן גם צו מניעה זמני לתקופה מוגדרת - מיושם בדרך כלל לגבי סודות מסחריים. 

סעד זמני לאחר פקיעת הפטנט - בעל הפטנט אינו יכול לקבל סעדים לאחר שפטנטו הופך לנחלת הציבור, ואולם השאלה האם ניתן לתת צו מניעה זמני כנגד ניצול פטנט כאשר הניצול החל בתקופה שהפטנט היה תקף במטרה 

דוקטרינת קרש-הקפיצה: בספרו של פרידמן על פטנטים, אומר שצריך למנוע מצב שבו גורם ינצל את ההמצאה בהיקף עסקי על מנת לנצל אותה מייד עם תום הפטנט. ניתן להתכונן לייצור, להכין מפעלים וקווי ייצור כדי להיכנס לשוק מייד עם פקיעת הפטנט.

ד"ר טמיר מסתייג מדברי פרידמן - המקור של הדוקטרינה הוא באנגליה, ויישומו הראשון היה בתחום הסודות המסחריים. Terrapin Ltd. V. Builders Supply Co. [1960] RPC 45, 49 - מי שקיבל מידע סודי אינו יכול לנצל את המידע לפעילות כנגד האדם שנתן לו את המידע, גם כאשר המידע כבר מפורסם בציבור.

הגישה האמריקנית אומרת שברגע שסוד הופך לנחלת הציבור, כל אחד יכול לעשות בו שימוש והוא כבר לא סוד מסחרי.

הגישה האנגלית מסבכת עם שלוש דרגות: סודות מסחריים, מידע חסוי וידע - לכל אחד 

בישראל:

ע"א 483/85 דניאל לב נ' דגם מערכות בע"מ, פ"ד לט(4), 729 - לב, שעבד במחלקת הפיתוח, וחתם על הצהרת סודיות, פרש מעבודתו, התקשר עם חברה אחרת ו... ביהמ"ש המחוזי הוציא צו מניעה, ולב ערער לעליון. השופט אלון השאיר את צו המניעה (שהיה ל-24 חודש, כיוון שלב חתם על התחייבות לאי-תחרות במשך 24 חודש). אין מילה בפסה"ד על דוקטרינת קרש-הקפיצה.

ת"א (תל-אביב-יפו) Eli Lilly and Company - 881/94 נ' טבע תעשיות .תק-מח 98(3), 1586 [פס"ד חשוב]. - ביהמ"ש המחוזי אישר את הדוקטרינה. 

שתי גישות:

· אחת - רק המקבל במסגרת יחסי אמון, שחתם על הסכם סודיות, לא יכול להשתמש במידע אפילו אם אותו מידע הפך כבר ל Public Domain. ניתן להוציא נגדו צו מניעה.
· השניה - כאשר המידע הופך ל Public Domain, גם מי שחתם על הסכם סודיות לגביו משוחרר למעשה מהחיסיון.

ביהמ"ש פסק כי יש לשאול כיצד הגיע המידע אל אותו אדם: אם במסגרת יחסי אמון/הסכם סודיות - ניתן לקבל צו מניעה נגדו. ואם לא, אז לא.

14. סעדים סופיים בתביעות פטנט

זכותו היסודית של בעל הפטנט היא לקבל פיצוי בגובה הרווחים שהפיק בנתבע כתוצאה מהפרת הזכויות - שהיא עוולה נזיקית. 

העיקרון שמנחה את ביהמ"ש בתביעת הפיצויים הוא השבת המצב לקדמותו.

183. סעדים במשפטי הפרה 

(א) בתביעה על הפרה זכאי התובע לסעד בדרך צו מניעה ולפיצויים. 

(ב) בית המשפט, בבואו לפסוק פיצויים, יתחשב במעשה ההפרה של הנתבע ובמצבו של התובע עקב מעשה זה, והוא רשאי להביא בחשבון, בין היתר - 

(1) הנזק הישיר שנגרם לתובע; 

(2) היקף ההפרה; 

(3) הרווחים שהפיק המפר ממעשה ההפרה; 

(4) דמי תמלוגים סבירים שהמפר היה חייב בתשלומם אילו ניתן לו רשיון לנצל את הפטנט בהיקף שבו נעשתה ההפרה. 

לפי פרידמן, בעל הפטנט אינו זכאי להחזר של הפסד פוטנציאלי. בשל ס' 183(ב)(4) ד"ר טמיר מתנגד לדעה זו.

הפיצויים מחושבים מיום פרסום הפטנט ברשומות, ולא מיום הגשת הבקשה.

בעל הפטנט יכול לבקש צו למתן חשבונות של המפר כדי להעריך את הנזק.

מקובל להעניק פיצויים גם ללא הוכחת נזק, למרות שחוק הפטנטים אינו כלל הוראה כזאת (בדומה לס' 3 לפק' זכויות יוצרים)

[ע"א 261/64 פרו-פרו ביסקויט כפר-סבא בע"מ נ' ל' פרומין ובניו - במקום בו יש קושי לחשב את הנזק, ביהמ"ש יקבע את הפיצוי בדרך האומדן בהתחשב... [יש לשים לב שדברים אלו נאמרו בנוגע להפרת סימן רשום].. ע"א 427/82 שתיל נ' הגן יצרני כימיקלים, פ"ד מ(4) 309; ע"א 531/71 לחוביצר נ' בדידה; ע"א 615/89 מרדכי נ' עיריית גבעתיים; ע"א 410/86 הסנה נ' סורוקר]

בפס"ד אלי לילי נ' טבע: ביהמ"ש קבע פיצויים לאלי לילי בגובה ההפרש בין התקבולים שקיבלה בפועל לבין התקבולים שהיתה יכולה לקבל אם טבע לא היתה מקדימה את כניסתה לשוק.

ד"ר טמיר אומר שקביעת ביהמ"ש הנ"ל וס' 183(ב)(4) מפריכים את עמדתו של פרידמן בנושא זה.

ע"א 4500/90 הרשקו נ' אורבך פ"ד מ"ט(1) 419  - מתייחס להפרה של זכות יוצרים ורלבנטי גם לפטנטים. נקבע כי ביהמ"ש יפסוק פיצוי לפי הפרש בשווי הזכות לפני ואחרי הפרתה.

כללים נוספים לחישוב הנזק שנגרם לבעל הפטנט, נוסף על ס' 183(ב) (לפי פרידמן).

· בקביעת פיצוי על גזילת מוניטין יש לחייב במועד הגזילה. ערך המוניטין הוא המחיר שקונה היה מוכן לשלם עבורו.

· כאשר במוצר הנתבעים יש חלקים מפרים של מוצר התובע, יהיה זה מלאכותי לחשב את ערך החלק המפר לאחר שיוצא מהמוצר בכללותו.

· דרך נאותה לחישוב פיצויים היא עפ"י מחיר המכירה של התובע (בהפחתת אחוז מסוים בהוצאות למיניהן) כפול מספר המוצרים שמכר הנתבע.

· אפשר לחשב את הנזק גם עפ"י הרווח שהיה מקבל התובע אם המכירות היו נעשות על ידו. 

· כבסיס ראייתי לחישוב הפיצויים אפשר להוכיח את הנוהג כבסיס לתמלוגים בעסק דומה או להגיש חוות דעת מומחה על הרווחיות הצפויה. דברים אלה נכונים גם לגבי הסכמי רישיון הנוגעים למוצר המוגן או הסכמי רשיון בתחום המסחרי הרלבנטי למוצר המוגן. 
· כאשר אין נתונים על מחיר ידוע לרשיון שימוש, ביהמ"ש יכול להעריך מה היה יכול להיות המחיר אילו ביקש הנתבע רשות שימוש בזכות התובע, ולשום את הנזק בהתאם לכך. 
· דרכים נוספות להערת הנזק יכולות להתבסס על מספר הפריטים המפרים וקביעת נזק לגבי כלח אחד מהם או ע"י אמדן מספר הפריטים שהתובע היה מוכר אילמלא פעילות הנתבע וקביעת נזק לגבי כל אחד מהם.

בעל הפטנט חייב להוכיח שאלמלא ההפרה הוא היה מוכר יותר ומרוויח יותר.

14.1. עשיית עושר ולא במשפט

ת.א.(ת"א) 1572/93 אנימה אפנה בע"מ נ' בלן 1994 תקדין מחוזי(1) 99

ר"ע 5768/94 א.ש.י.ר לווי ייצוג והפצה נ' פורום אביזרים.. פ"ד נ"ב(4) 289. - נקבע כי יש לבסס קש"ס בין האקט המפר לבין הנזקים. כמו כן, הרווחים שהנתבע הפיק עקב ההפרה מהווים עשיית עושר ולא במשפט, ויש להחזיר ערכם הריאלי לתובע.

14.2 תמלוגים סבירים
ד"ר טמיר סבור כי יש קושי בהגדרת סבירות התמלוגים, משום שהיא משתנה ממקרה למקרה. לדעתו, הקריטריון העיקרי לסבירות הוא זמינות סוג המוצרים מיצרנים שונים. הערכת התמלוג תתבסס על המחיר שבעל הפטנט היה דורש עבור רשיון בהתחשב בגורמים רלבנטיים כגון אופי ההמצאה, חדשנותה, תקופת הפטנט, הרווחיות הצפויה, יכולת הניצול של המפר והתשלום המקובל בענף.

אם בעל הפטנט נתן רשיון ניצול תמורת תמלוגים, הם יכולים לשמש בסיס לחישוב הפיצויים להם זכאי בעל הפטנט (בכפוף לבדיקת סבירות ע"י בימ"ש)

14.3 פיצויים עונשיים 
מתווספים לפיצויים הרגילים, אבל לא עולים עליהם. חורגים מכלל השבת המצב לקדמותו, וניתנים במקרים חריגים בלבד.

183. סעדים במשפטי הפרה 

(ג) נעשתה הפרה לאחר שבעל הפטנט או בעל הרשיון היחודי הזהיר עליה את המפר, רשאי בית המשפט לחייב את המפר בתשלום פיצויי עונשין, בנוסף לפיצויים שקבע לפי סעיף קטן (ב), ובלבד שלא יעלו על סכום אותם פיצויים. 

באותם מקרים מיוחדים יכול המפר לספוג כפליים פיצויים. פעם לבעל הפטנט ופעם נוספת כעונש. 

184. סייג להענקת פיצויים בפטנט שבוטל בחלקו 

בוטל חלק מפטנט שעל הפרתו הוגשה תביעה, אין בכך בלבד כדי לשלול מהתובע פיצויים על ההפרה; אולם רשאי בית המשפט שלא להעניק פיצויים אם התביעות שבפירוט של הפטנט המקורי לא נוסחו בתום לב או אם נוסחו שלא בצורה ברורה. 

נערך ע"י בצלאל פוטשבוצקי, יוני 2003 - סיון התשס"ג.

ציטוטי חקיקה הובאו בגופן אריאל, בגודל 11; במקום שלא צוין המקור במפורש או במשתמע, הרי שמדובר בחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967; מובאות ב[סוגריים מרובעים] הן הערות שלי, ב"פ.
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