דיני פטנטים – ד"ר צבי טמיר – תשס"ד

עומר וגנר 

שיעורים שלא התקיימו: 
04.03.04 (פורים) , 01.04.04 (פסח) , 08.04.04 (פסח) , 06.05.04 (העדרות המרצה) , 
27.05.04 (שבועות)
שיעורים שחסרים במחברת: 15.04.04
26/02/04

עורך הפטנטים – מי שמוסמך לערוך ולרשום את הפטנט (לאו דווקא עו"ד, בד"כ מהנדסים) ולהגיש אותו לרשם הפטנטים. מדובר בסה"כ כ200- איש. במשרדים מסחריים, מי שעוסק בדיון לגבי הפטנט – בד"כ לא עוסק ברישום הפטנט עצמו. 

דוג' פיקטיבית: זאב אברמוביץ' המציא משהו שיכול להפיק רווחים גבוהים. בהתחלה בודק ע"י סקר שוק (שעולה כסף כמובן) האם יש משהו דומה בעולם, מסתבר שלא. אחר כך יש אפשרות לרשום את הפטנט בישראל, אבל זה נותן הגנה טריטוריאלית רק בישראל. לכן ישנה אפשרות לרשום את הפטנט בארה"ב, אחר כך באירופה, אחר כך במזרח הרחוק וכו' – סיפור שעולה הרבה כסף. אברמוביץ' משכן את ביתו, מכר את מכוניתו ועשה זאת. לאחר מכן הגיע להסכם עם חברה אמריקאית שמוכנה להשתמש בפטנט שלו ולתת לו אחוז מסויים מן הרווחים. אך טרם ההסכם – מתגלה כי מישהו בגרמניה עושה שימוש באותו מוצר. החברה בעצם אומרת לאברמוביץ' שהוא הבטיח להם מוצר וטכנולוגיה שיש עליהם מונופול – רק הוא יכול לייצר אותם, ויכול למנוע מכל אחד אחר לייצר משהו דומה. אברמוביץ' בא בטענות לרשם הפטנטים – הרי שילם לו מאות אלפי דולרים עבור הגנה בינ"ל. הרשם – זהו לא תפקידי, דיון בעניין זה – הוא של עו"ד לענייני פטנטים, זה עניין של ליטיגציה. אברמוביץ' הולך לעו"ד אמריקאי (שגובה 600$ לשעה) ומתמחה בתביעות לגבי מפרים של זכויות פטנטים – לכן אברמוביץ' מוותר (כספית) על כל העניין. 

*הסיפור הנ"ל לא קרה במציאות, אבל זו דוגמא חיה לתהליכים היקרים הנוגעים לפטנט, ולבעייתיות הנוגעת לרישום פטנט. טמיר: הפטנט הוא אמצעי, הוא לא מטרה, אין להסתפק בהמצאה, יש לדאוג להגן עליה. בשנים האחרונות הרבה ממציאים הגיעו למסקנה שהם לא מעוניינים לרשום את הפטנט שלהם, בשל עלויות כספיות והטרחה הנוגעת לכך. טמיר- לא שולל את היתרונות בפטנטים, אך רק מצביע על המכשולים האפשריים הנוגעים לרישום פטנט. בהערכה גסה – 80% מן ההמצאות לא נרשמות כפטנטים. 

סיבות לאי-רישום פטנטים:

1.מצב כלכלי שאינו מאפשר.

2.אי רצון לרשום, למרות שיש כסף – דוג': קוקה-קולה – אם היו רושמים את נוסחת קוקה-קולה כפטנט – היא הייתה הופכת לרכוש הציבור לאחר 20 שנה, ולא היו לו זכויות יוצרים. אך בעלי קוקה קולה לא רצה, משום שסבר שהחברה תשרוד יותר מ20- שנה. 'סוד מסחרי' – הוא הצד השני של הפטנט, אם לא מגלים את הפטנט ורושמים אותו – זה נקרא 'סוד מסחרי', ואפשר להמשיך ולהפיק מיליונים למרות אי-רישום פטנט.

חוק עוולות מסחריות מגדיר מהו סוד מסחרי, הוא חלק מדיני הקניין הרוחני. 

הבעייתיות בנוגע לפטנטים: התיישנות. בשנות ה30- כאשר מישהו המציא משהו, הסיכוי שמישהו יעלה על ההמצאה לפני הרישום, ויגרום להתיישנות שלה – סיכוי נמוך. כיום – התיישנות פורמלית – פטנט מוגן 20 שנה. אך אין זה אומר שיש 'לשבת בחיבוק ידיים' 20 שנה, יש לעקוב אחרי ההתפתחויות הטכנולוגיות, משום שמי שרושם פטנט ולא משווק אותו ומחדש אותו עם הזמן – תהיה 'התיישנות מעשית' – המוצר כבר לא יהיה רווח בשוק. 

תקופת רישום פטנט יכולה לקחת 3-4 שנים. כל פטנט נבדק, האם עובד, האם יש דברים דומים במקום אחר. 

התיישנות מהותית/מעשית – יכולים תוך כדי תהליך רישום הפטנט 'לגנוב' לך את הרעיון ולייצר אותו 
לפניך – גם בזדון (מישהו שגנב את ההמצאה שלך), גם בתום-לב (מישהו במדינה אחרת שהמציא במקרה משהו דומה, שאולי חדיש יותר ועושה דברים מדהימים יותר). 

אחרי שהפטנט נרשם – הוא הופך לפומבי, כל אחד יכול להגיע אליו ולייצר דברים על סמך טכנולוגיה דומה. 

חשיפת הרעיון הבלתי-מוגן: רעיון לכשעצמו (טרם נרשם) אינו מוגן משפטית. אם מספרים למישהו את הרעיון, הוא יכול ללכת ולהפיק רווחים על סמך הרעיון. כל עוד הרעיון לא תורגם למוצר או לתהליך של מוצר – לא מוגן משפטית. מוצר או תהליך- מוגנים.

CLAIMS - סטנטים – מאפשר הכנסת מתכת עם מצלמה לעורק, המתכת יכולה להתרחב בעת הצורך. נניח שזה עשוי מטיטניום ואלומיניום, והחברה קיבלה רישום פטנט. בסוף רישום הפטנט – יש לרשום מה נותן הפטנט – מה השימושים שלו, מה האפשרויות שלו, ושימושים אלה יהיו מוגנים (=CLAIMS). אם מחסירים שימוש מסויים – מותר למישהו להמציא משהו דומה ולהשתמש בזה לשימוש שלא פורט. 

הגבלה טריטוריאלית: אם רושמים פטנט רק בישראל (בגלל בעיות כספיות) – מאבדים בין רגע את כל יתרונות הסוד המסחרי, וחברה מתחרה שתקרא על הפטנט – תעבור מדינה, ותפיק ממוצר זה רווחים גבוהים. כלומר – עדיף לרשום פטנט בינ"ל או לא לרשום בכלל. הגבלה טריטוריאלית מונעת שיווק/ייצור ובעצם הכל לגבי הפטנט בארץ. גם ייצורו בחו'ל ומכירתו בארץ – אסור.

פרסום קודם או ניצול קודם להגשת הבקשה פוסלים את זכות הרישום. כלומר – אפילו אם מאשרים לך רישום פטנט – אבל שנים לפני הדבר פורסם כבר בעיתון, או שהיה מוצר כזה, שנרשם ברשומות כבר כפטנט – אם רשם הפטנטים יודע זאת – הוא לא ירשום. אם הוא לא יודע - ורושם, ניתן לבטל את הרישום. פרסום קודם – האפשרות שמידע כזה יגיע לידיעת הציבור, גם אם לא פורסם. דוג': מישהו כתב עבודת-גמר באונ', בה הייתה המצאה, מסר את העבודה לספריית האונ' – אפילו אם אף אחד לא עיין בעבודה בפועל – ולאחר מכן נרשם פטנט על אותו עניין – זה מבטל את רישום הפטנט.

עלות ההגנה על זכויות IPR (זכויות קניין רוחני) – זכות הפטנט היא הזכות המרכזית מבחינת החשיבות, אבל לא מבחינת ההגנה. העלויות – אפילו חברה ישראלית בינונית תתקשה לעמוד בהם. כאשר מבקשים צו מניעה בבימ"ש – יש להפקיד ערבות גבוהה מאד. תביעות בנוגע להפרת זכויותיך לגבי פטנט – מערבות מדינות רבות, עורכי דין רבים, ועלויות גבוהות מאד. 

מיקומו של הפטנט במסגרת זכויות הקניין הרוחני

זכויות סטטוטוריות – זכויות שהחוק או פסיקת בתיהמ"ש קובעות, מהם זכויותיו של הבעלים: 

חוק הפטנטים. פקודת הפטנטים והמדגמים. פקודת סימני מסחר. חוק זכויות יוצרים. חוק עוולות מסחריות (1999) – מסדיר את מעמד 'סוד מסחרי'. הפטנט נמצא בראש טבלת הזכויות הסטטוטוריות – בגלל החשיבות בשל הגנה על המצאות. 

לגבי הזכויות הסטטוטוריות – יש כאלה שטעונות רישום – כדי שתקום הזכות, יש לרשום את הפטנט (PATENT), המדגם (DESIGN) או את הסימן המסחרי (TRADEMARK). יש זכויות שאינן טעונות רישום, לא ניתן לרשום אותן אף אם רוצים, הן ניתנות מתוקף החוק – זכויות יוצרים (COPYRIGHT) סודות מסחריים (SECRETS TRADE). 

רישום הפטנט – כלי שבא להגן מפני מישהו שיעשה שימוש בהמצאה שלך, טרם אתה התחלת לעשות בה שימוש. 

רישום הפטנט אינו מטרה – הוא רק אמצעי לסייע לממציא להיכנס לשוק, ולהתחיל להפיק רווחים. הניצול המסחרי כולל ייצור, שיווק, הגנת זכויות. אין ברישום הפטנט – 'תעודת ביטוח', על רשם הפטנטים לייעץ לממציא – שיבדוק את סיכויי ההגנה העתידית על הפטנט, האם יש לו כספים להגן על עצמו בעתיד. רשם שרושם את הפטנט בלי לבדוק את מצבו של הממציא – נותן לו עצה גרועה (לרשום את הפטנט). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PATENT  =פטנט           

DESIGNS =מדגם                 -------< זכויות סטטוטוריות טעונות רישום 

TRADEMARK = סימן מסחרי

---------------------------------------                              

COPYRIGHT = זכויות יוצרים         ----------< זכויות סטטוטוריות לא טעונות רישום

SECRETS-TRADE = סוד מסחרי. חוק עוולות מסחריות (בעקבות TRIPS – ישראל 1999)

----------------------------------------

INFORMATION CONFIDENTIAL (אנגליה)       --------------< זכויות בלתי-סטטוטוריות

KNOWHOW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

העיתוי לרישום הפטנט - דבר חשוב מאד - אבל לא מופיע בחוק. לעיתים לא כדאי למהר ולרשום את הפטנט מיד עם המצאתו. יש לחשוב על הפן הכלכלי, לחשב את צעדיך, למצוא חברה שתפיץ את הפטנט עוד טרם הרישום, וביחד עם החברה (שיש לה יותר כספים מהממציא) השניים יעבדו על ניסוח בקשת הרישום ויחשבו יחד מתי כדאי לרשום אותו. יש לתכנן את מועד הגשת הרישום, משום שברגע שמגישים את הבקשה – לא ניתן יותר לעצור את התהליך, והממציא חשוף – גם אם לא מצא מישהו שיגבה אותו (עם גב כלכלי). הגנת פטנט ניתנת ל20- שנה, אבל אם הממציא לא נמצא בשוק בפועל – הוא יפסיד. ככל שהזמן חולף והפטנט לא נמצא בשוק – הסיכויים לנצל את הפטנט נמוכים יותר. 
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אמצאה = המצאה - חורגת מרעיון בלבד. כימיקלים בישראל נ' צייזנר – רשם הפטנטים – "קונספציה בעלמא אינה אמצאה. חייבת להיות דרך ליישום הקונספציה טרם שנאמר כי לפנינו המצאה. לא די לו לאדם לומר שרעיון חלף במוחו, הוא חייב לפחות למששו בצורה מוגדרת או מעשית, או לנסח בכתב או בע"פ תיאור המוקדש לאמצעים לביצוע מה שהמציא טרם שיוכל לטעון שבידו אמצאה".

אמצאה – מוצר או תהליך, לא שניהם יחד. 

תהליך – שורה של צעדים הכוללים שינויים פיזיקליים או כימיים במוצרי גלם באופן ההופך אותם לבעלי תכונות שונות. דוג': תהליך של הטפלת מי-ים. 

אמצאה שכשירה להירשם כפטנט – סעיף 3 לחוק הפטנטים – "אמצאה בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש ויש בה התקדמות אמצאתית – היא אמצאה כשירת פטנט". המושגים 'מוצר', 'תהליך', 'חדשה', 'מועילה', 'ניתנת לשימוש' – לא מוגדרים בחוק הפטנטים. 

קווי היסוד של האמצעה כשירת הפטנט

1.אמצאה חורגת מרעיון בלבד

2.תהליך/מוצר

3.יעילות

4.חדשנות (היעדר פירסום, היעדר ניצול קודם)

5.התקדמות אמצאתית

6.אמצאת קומביניציה

יעילות = האם ניתן להשתמש ולנצל את האמצאה בפועל. בלי כל קשר לשוויו של המוצר. אין קשר בין דרגת הרישום ("פטנט", "סוד מסחרי") לבין שווי המוצר – דבר שהוא "פטנט" לאו דווקא שווה יותר (כלכלית) מאשר "סוד מסחרי". יעילות – האם המטרות שהממציא הציב לעצמו מושגות באמצעות המוצר. 

חדשנות = (היעדר פירסום, היעדר ניצול קודם) סעיף 4 לחוק הפטנטים - אמצאה נחשבת לחדשה אם לא נתפרסמה באופן פומבי בארץ/בעולם לפני מועד הבקשה לרישום האמצאה כפטנט. 

"פרסום קודם" = תיאור שפורסם, שעל פיו בעל מקצוע באותו תחום יכול להמציא את האמצאה הזו. תיאור בכתב, בע"פ ובכל דרך אחרת. אם מציגים לבעלי מקצוע את האמצאה – די בכך כדי לסכל את אלמנט ה"חדשנות" שבאמצאה. דוג': מפתחים במפעל אופטיקה מסויימת אמצאה חדשה, מישהו (בעל מקצוע) קופץ לבקר, יתכן וזה יסכל את ה"חדשנות" שבאמצאה, אם אותו בעל מקצוע יכול בעזרת הבנתו להמציא את זה בעצמו לאור הביקור. 

כדי שיהיה אפשר לרשום פטנט – צריך שבמועד הרישום בעל מקצוע 'סביר' לא יוכל לעלות על ההמצאה בכוחות עצמו. פטנט הוא מונופול – הממציא מקבל תקופה של 20 שנה להפיץ את המוצר באופן בלעדי. עניינים שבעלי מקצוע אחרים יכולים לעלות עליהם – לא ראוי שניתן להם הגנה של פטנט. גם אם פטנט נרשם – רשם הפטנטים יכול לבטל את רישום הפטנט אם מגיעה אליו ראייה שהפטנט אינו "חדשני" לאחר הרישום. דוג' נוספת – חשיפה מרצונך – אם אדם המציא משהו, ומפרסם אותו במשך שבוע או אפילו מגלה זאת לאדם אחד– לא ניתן לרשום זאת יותר כפטנט, ההמצאה כבר אינה "חדשנית". כמובן שאם האדם שלו גילית לא מגלה זאת לאף אחד, אפשר לרשום פטנט, אבל באופן תיאורטי – אותו אדם יכול להתנגד לרישום הפטנט. אם אדם ממציא משהו, מגלה לחבר שלו ומחתים אותו על שמירת סודיות – אם חברו יפר את חובת הסודיות – הפטנט עדיין מוגן, משום שהפרסום נעשה שלא כדין, זה מקביל לגניבת הפטנט טרם רישומו (בשלב שהוא עוד נקרא 'סוד מסחרי'), שלא שוללת את רישום הפטנט העתידי מבעליו המקוריים. 

"פרסום" – לא חייב להיות בפועל. יכול להיות גם פרסום שמאפשר לציבור להגיע להמצאה הזו, למשל פרסום בספר בספרייה, למרות שאף אחד לא קורא אותו בפועל – זה עדיין "פרסום". 

סעיף 53 לחוק הפטנטים - מי שעשה שימוש בתום לב באמצאה בתאריך הגשת הבקשה ללא תשלום לבעל הפטנט – יכול להמשיך ולעשות בה שימוש – לא יוכל לקבל רישום פטנט, כי זה כבר לא "חדשני", אבל יוכל להמשיך לייצר את ההמצאה. דוג': מישהו גונב מבעל הפטנט (טרם רישומו) את ההמצאה, מוכר אותה לצד ג' שרוכש אותה בתום לב, וצד ג' עושה בה שימוש בתום לב – ע"פ סעיף זה, מותר לו, אבל לגנב אסור- משום שזה לא 'בתום לב'. תום לב = אי ידיעה על כך שמישהו כבר המציא זאת. דוג' נוספת – מישהו ממציא המצאה בישראל, מבקש רישום פטנט, מישהו בחו'ל ממציא במקרה אותו דבר, ומוכר אותו בישראל במקביל, טרם אישור הפטנט לישראלי – סעיף 53 – גם כשירשם הפטנט, זה לא שולל את זכות השני למכור את המוצר בתו"ל בישראל. סעיף 54 – הזכות לפי סעיף 53 לא ניתנת להעברה או לירושה. סעיף 53 נותן אפשרות לזה שמשתמש בהמצאה בתום-לב לבקש לבטל את רישום הפטנט לבעלים המקוריים, אם הוא יוכיח שאין בהמצאה זו "חדשנות".

ת.א. (ת"א) 305/93 זנלכל בע"מ נ' פרי הגליל בע"מ- אם אדם מאפשר סיורים במפעלו בלי לנקוט אמצעי זהירות להגן על הסוד, או שלא הייתה חובת סודיות – זה יכול לשלול את ה"חדשנות" ואת רישום הפטנט. 

אמצאת קומבינציה - ע"א 345/87 AIRCRAFT HUGHES נ' מ"י: כדי להוכיח פרסום קודם שיש בו כדי לשלול "חידוש" – יש להביא מסמך שפורסם המרכז את ההמצאה כולה, ואין להסתפק בהרבה מסמכים שצירופם יחד מביא להמצאה כולה. אמצאת קומבינציה – המייחד את הפטנט לקומבינציה הוא, כי הגנה מוענקת עבור שילובם של שני רכיבים או יותר, כאשר בעצם השילוב מתקבלת אמצאה כשירת פטנט. מאחר שההמצאה נבחנת כשילוב אין מניעה כי רכיביה השונים יהיו ידועים לכשעצמם או נעדרי צעד אמצאתי בעומדם לבדם. כלומר – ניתן לחבר שני פטנטים מוכרים/רשומים או יותר ולהמציא בעזרתם משהו חדש – וזה נחשב כ"אמצאת קומבינציה". 

גם כאשר פטנט נרשם (במסגרת חיבור, אמצאת קומבינציה) – זה לא נותן אחריות בכך שבעל הפטנט הישן (שממנו הורכבה הקומבינציה) לא יוכל לתבוע את ממציא הקומבינציה. ביהמ"ש יבחן האם הקומבינציה מפרה את הפטנט הישן. 

כאשר פטנט נרשם – הרישום נותן הגנה לכאורה, הזכות אינה סופית כל עוד לא עמדה במבחן משפטי, כאשר מישהו יטען לביטול הפטנט. 

ת.א. (ת"א) 1003/51 פארק דיוויס נ' אביק - מסמכים שהיו במכון וייצמן ואפילו אף אחד לא עיין בהם – זה 'פרסום קודם', וזה שולל את ה"חדשנות" שבהמצאה. 

פרסומים קודמים שאינם פוגעים (לכאורה) ב"חדשנות" ההמצאה: סעיף 6 לחוק הפטנטים – (2) (א) – הפרסום היה בתערוכה תעשייתית או חקלאית בישראל, או בתערוכה מוכרת, עליה הגיעה הודעה לרשם הפטנטים טרם התערוכה, ונעשה בהמצאה שימוש לצורך התערוכה – אם תוך 6 חודשים לאחר פתיחת התערוכה הגיש בקשה לרישום. 

6 (3) - הפרסום היה בהרצאת הממציא בפני אגודה מדעית, או בכתבי אותה אגודה, אם תוך 6 חודשים הגיש בקשה לרישום. 

-- סעיפים אלה פותרים את בעית הפרסום רק במ"י, לא בחו'ל. כאשר אדם מרצה באונ' על המצאתו, ולאחר חצי שנה רושם אותו בישראל – זה מגן עליו רק בישראל. גם אם תוך 12 חודשים יבקש לרשום זאת בחו'ל – כנראה שהאמנות הבינ"ל (אמנת TRIPS ) לא יגנו עליו, משום שבעקבות ההרצאה ההמצאה כבר לא "חדשנית" – בחו'ל אין סעיף כזה שמאפשר להרצות ושעצם ההרצאה לא תשלול את "חדשנות" ההמצאה. 

"זכות קדימה" - רישום פטנט מעניק הגנה טריטוריאלית. רישום פטנט במדינה – מעניק הגנה רק בתחומי אותה מדינה. כדי לקבל הגנה במדינות נוספות – יש לרשום את הפטנט גם בהן, וע"פ אמנות בינ"ל - כאשר מישהו ממציא משהו בישראל ומבקש רישום – ואז מבקש לרשום את אותה המצאה בחו'ל, אבל מישהו בחו'ל הקדים אותו (במדינה בחו'ל) – מבחינת הממציא הישראלי, התאריך של בקשת הרישום בישראל הוא שיקבע, מבחינת העדיפות. כלומר – כאשר ממציא מבקש רישום בתאריך מסויים, יש לו זכות קדימה במשך השנה הבאה (12 חודשים), והוא ייחשב כאילו הקדים בכל מדינה מישהו אחר, גם אם יהיה מישהו שהקדים אותו בפועל באותה מדינה. התאריך הקובע הוא תאריך הבקשה הראשונה. זכות קדימה אינה תופעה שולית, בערך 80% מהפטנטים הנרשמים בישראל הם פטנטים זרים, שבעל הפטנט הזר רוצה לרשום אותו בישראל כדי לקבל זכות קדימה על פני אחרים. 

18/03/04

"התקדמות אמצאתית" (חלק מהדרישות של "אמצאה כשירת פטנט")

סעיף 5 לחוק הפטנטים מגדיר מהי – התקדמות שאינה נראית כעניין המובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר נתפרסמו לפני תאריך הבקשה בדרכים האמורות בסעיף 4. 

דרישת "התקדמות אמצאתית" רחבה יותר מדרישת ה"חדשנות".

חדשנות  – דרישה שהמוצר יהיה חדש ולא פורסם קודם. התקדמות אמצאתית – דרישה שהמוצר יתרום בתחום, ברמה כזו שמצדיקה מונופול על ייצור המוצר ל20- שנה. 

ע"א 345/87 AIRCRAFT HUGHES נ' מ"י– התקדמות אמצאתית נבחנת במאגר המידע שהיה קיים בענף הרלוונטי במועד הגשת הבקשה לרישום האמצאה כפטנט. 

מבחנים שמפעיל רשם הפטנטים לבדיקת "התקדמות אמצאתית":

1. בחינת כל הידע המקצועי בתחום הרלוונטי – עליו לבדוק את כל האמצאות/הפטנטים בכל העולם בתחום הרלוונטי, אם יש משהו דומה או זהה. 

2. בחינת הידע/האמצאה מנק' השקפתו של בעל מקצוע שמכיר את הנושא – אם מנק' השקפתו של בעל המקצוע כביכול אין בכך אמצאה חדשה – זה לא כשיר להירשם כפטנט. הרשם לא "נכנס לנעליו" אלא מתייעץ בפועל עם בעלי מקצוע.

3. אין צורך 'להמציא את הגלגל' – אפשר לפתח קצת משהו שכבר היה מפותח. אין צורך בהמצאת משהו חדש לגמרי כדי שזה ייחשב כ"התקדמות אמצאתית". אין צורך בהתקדמות אמצאתית גדולה, גם התקדמות אמצאתית קטנה מספיקה. 

4. העולם דינמי ומתפתח – המועד שבו יש לבדוק את ההתקדמות האמצאתית הוא תאריך הגשת הבקשה לרישום. אם במועד הבקשה יש בכך "התקדמות אמצאתית" – מספיק. 

בעל מקצוע "ממוצע", מיהו? (סעיף 5 לחוק)

הגישה הרווחת (פס"ד HUGHES) - אדם או צוות שאליהם הממציא היה פונה ליישום וביצוע (ייצור) האמצאה המבוקשת בהתבסס על התיאור המפורט לבקשת הפטנט. דוג': המצאת מנעול חדש, היינו פונים למפעל שמייצר מנעולים. 

סעיף 8 לחוק הפטנטים: "פטנט יינתן על אמצאה אחת בלבד". בקשה לרישום פטנט חייבת להכיל אמצאה אחת בלבד. אם הבקשה מכילה מספר אמצאות, רשם הפטנטים יכול לבקש מהממציא לחלק את הבקשה למספר בקשות באופן שכל בקשה תכלול אמצאה אחת בלבד. 

ע"א 427/86 בלאס נ' קיבוץ השומר הצעיר דן – בלאס קיבל רישום פטנט. הקיבוץ טען שכבר הייתה אמצאה כזו ב1921- בקליפורניה, בדקו את זה, ורשם הפטנטים האמריקאי טעה ולא ידע על האמצאה הזו – וביטלו את רישום הפטנט לבלאס בדיעבד, וזה נחשב כאילו הפטנט מעולם לא ניתן. 

"אמצאת קומבינציה" – צירוף של שני מרכיבים ידועים- הצירוף עצמו יוצר משהו חדש שלא היה ידוע, שהוא בעל התקדמות אמצאתית.

דוג': שתי תרופות ידועות, כל אחת מורכבת מתרכובת כימיים. מישהו בא ומערבב את שתיהן (שהן תרופות ידועות) ויוצר תרופה שבמקרה מועילה למשהו אחר – זכאי לרישום פטנט על כך. 

סעיף 7 לחוק הפטנטים – (1) – לא יוענק פטנט על תהליך רפואי בגוף האדם (הקרנות, כימותראפיה). כשמדובר במוצר לטיפול רפואי (תרופה) – ניתן לרשום פטנט.
7 (2) - לא יוענק פטנט בגין זנים חדשים של צמחים או בע"ח. 

חוק זכות מטפחים של בעלי צמחים (1973) – כאשר מערבבים פרח אחד עם פרח אחר בבית הגידול ויוצרים פרח חדש. לא ניתן לקבל "פטנט" על הפרח החדש, אבל ניתן לקבל זכות אחרת שנקראת "זכות מטפחים". זכות זו מקבילה לפטנט מבחינת רישום, תנאי הרישום, ההגנה על זכות שנרשמה ועוד (סעיף 38 לאותו חוק – זכות מטפחים ניתנת ל25- שנה מיום רישום הזכות, בפטנטים ניתנת הגנה ל20- שנה מיום הגשת הבקשה). 

אמצאות בתחום המחשבים – יש קושי לאשר פטנט בתחום תוכנות מחשב, משום שקל יחסית לשנות תוכנת מחשב קיימת. אבל באופן עקרוני אין מניעה לבקש פטנט בתחום זה. 

פס"ד סטייט סטריט בנק (ארה"ב, 1996) – הכירה באפשרות להכיר בתוכנות מחשב כפטנט, אם מורכבות מאלגוריתמים (ספרו של פרידמן, 152). 

כל תוכנה מוגנת בהגנת "זכויות יוצרים", אבל הגנה זו היא מצומצמת יותר מהגנת פטנט. 

ת"א (י-ם) 1350/98 מרבקס אינקורפרייטד נ' חן אילת – פס"ד מחוזי שהכיר בהלכת סטייט סטריט בנק.    (פרידמן, 157) אין עדיין פסיקת עליון בתחום. 

בקשות לרישום פטנט והליכי הרישום

מיהו "בעל האמצאה"? סעיף 2 לחוק הפטנטים – בעל האמצאה כשירת הפטנט זכאי לבקש רישום פטנט ושתנתן לו הגנה. סעיף 1 – הממציא עצמו או הבאים מכוחו והן מי שזכאי לאמצאה מכח הדין או מכח העברה/הסכם. סעיף 76 – מי שהגיש את הבקשה לרישום הפטנט נחשב כבעל האמצאה. אך זו חזקה שניתנת לסתירה. 

כלומר – כאשר אנו שואלים מיהו בעל האמצאה, האפשרויות הן: 1. הממציא; 2. המעסיק שלו; 3. רוכש האמצאה;

כאשר שניים ממציאים בתום-לב את אותה אמצאה – הגישה הרווחת בישראל היא שמי שהגיש ראשון את הבקשה הוא "בעל האמצאה". ((בארה"ב הגישה שונה – מי שהמציא ראשון))

אמצאה – לא רק רעיון, אלא תהליך/מוצר – יש לייצר מוצר ניסיוני. 

31 (ד) – אפשר להתנגד לרישום פטנט בעילה שהמתנגד (ולא המבקש את הרישום) הוא בעל האמצאה, 
כלומר – שגנבו ממנו את האמצאה בדרך כלשהי. 

ע"א 296/82 ד"ר ישעיה נבנצאל נ' ג'רזי ניוקליאר אבקו– המתנגד לרישום צריך להוכיח כי עמיתו לא המציא את האמצאה ואין לו זכויות בה, וכי הוא שאב את הרעיון ממנו. צריך להוכיח שהייתה נטילה לא מוסכמת של האמצאה (=גניבה). 

בקשה לרישום פטנט כוללת את פרטי הממציא (בפועל), כתובתו. אין בהכרח זהות בין הממציא לבעלים של האמצאה – האמצאה יכולה להיות שייכת לחברה בה עובד הממציא. גם המדינה יכולה להיות בעלים של פטנט. יש לתת שם לאמצאה. 

לאחר מכן, 'תיאור האמצאה', וה"CLAIMS" (="תביעות" – מה נועד המוצר לעשות) – זה החלק החשוב ביותר. ההגנה הפטנטית ניתנת רק לפי אותן "תביעות". ככל שהכישרון של "עורך הפטנטים" (זה מקצוע נפרד, יש אנשים שמתמחים בזה) גדול יותר – הפטנט מוגן יותר. אבל קשה לחשוב מראש על כל מטרות הפטנט. אם אדם רגיל שאינו עורך פטנטים כותב את ה"תביעות" – זה גורם לבעיות. 

יש פרסום ברשומות של תאריך הגשת הבקשה + הבקשה עצמה. אם הבקשה אינה עונה על הדרישות – מבקשים ממנו לתקן את הבקשה בתוך 3 חודשים. אין לנסח באופן כללי מדי, וגם לא כדאי לפרט יותר מדי, יש למצוא דרך אמצע. 

תיאור האמצאה – מטרתו להבהיר את דרך הביצוע וההפעלה של האמצאה. ההגנה הפטנטית ניתנת ליישום הרעיון, לא לרעיון עצמו. במידת הצורך יש לצרף שרטוטים + הוראות שיאפשרו לכל בעל מקצוע סביר לבצע ולייצר את הפטנט בלי להוסיף משהו משל עצמו. פירוט האמצאה צריך לכלול את אופן ביצוע ויישום האמצאה, ולענות על שאלות טכניות שקשורות לביצוע. הפירוט צריך לכלול את כל הידע המקצועי של הממציא בעניין – כלומר מה הוא יודע על דברים שהומצאו כבר באותו תחום, ולמה ההמצאה שלו מקורית וחדשנית. המבוא אמור להסביר את מטרת האמצאה.
25/03/04

בקשות לרישום פטנט והליכי הרישום

הבקשה אמורה להכיל את שם האמצאה, שם הממציא, תיאור האמצאה והתביעות (CLAIMS). 

הפטנט מגן על התביעות ולא על תיאור האמצאה. אם תיאור האמצאה מכיל מושגים עמומים, כמו וכו', וכדומה, בזמן מסויים – נשאלת השאלה – האם בעל מקצוע ממוצע יוכל לייצר את האמצאה על סמך ההדרכה. אם לא – כנראה שידחו את בקשת הפטנט, או שרשם הפטנטים יכול לבקש מבעל האמצאה לתקן את הפירוט, הוא צריך לתקן את הבקשה תוך 3 חודשים. 

בכלל, הזמן המקובל אצל רשם הפטנטים הוא 3 חודשים, לכל מיני עניינים. 

אפשר לבקש את תיקון הפירוט גם לאחר אישור הפטנט:

סעיף 65 לחוק הפטנטים: "זכות לתיקון" - בעל פטנט רשאי לבקש תיקון פירוט הפטנט לשם הבהרה או סילוק שגיאה שנפלה בו או לשם צמצום תביעותיו.

בבקשה לרישום פטנט, תיאור המבקש יהיה: "בעל אמצאה מכח היותו ממציא" או "בעל אמצאה מכח הסבה", וכו'. 

תביעות הפטנט (ה – CLAIMS): 

סעיף 13 (א) לחוק הפטנטים: "התביעות" [תיקון מתשנ"ה]: הפירוט יסתיים בתביעה או בתביעות המגדירות את האמצאה, ובלבד שכל תביעה כאמור תהא נובעת באופן סביר מהמתואר בפירוט. 

התביעות קובעות את היקף ההגנה המשפטית שתנתן לפטנט. בתביעה לגבי הפרת פטנט, בודקים האם הופרו התביעות. 

כשאדם ייצר מוצר א', ואדם מייצר מוצר ב', ואדם א' טוען שמוצר ב' מפר את הפטנט שלו – ביהמ"ש משווה את מוצר ב' לעומת ה"תביעות" בפטנט א', ולא לעומת מוצר א'.

התביעות מגדירות את זכויות בעל הפטנט ואת היקף המונופול שיוענק לבעל הפטנט. התביעות מגדירות את השימוש והבלעדיות שתהיה לבעל הפטנט. עדיף לנסח את התביעות בצורה קצרה וקולעת.

תביעות עצמאיות ותביעות תלויות: ניתן לנסח תביעה עצמאית, כלומר, שהפטנט משמש לשימוש א'. תביעה תלוייה – שהפטנט בגירסה אחרת יכול לשמש לשימוש ב', שתלוי בצורת המוצר ובשימושו לפי תביעה א'. ברור שהתביעות העצמאיות הן העיקר. מה שלא כלול ב"תביעות" – לא יחשב כחל מן המונופול שיוענק לבעל הפטנט. התביעות תוחמות את גבול הפטנט, הן לא יכולות להיות מנוסחות בחלל ריק, הן חייבות להיות קשורות לשרטוטים. מכאן נובע, שכל עורך פטנטים יבקש לנסח את התביעות באופן כללי וגורף. מי שינסח בצורה גורפת מדי – רשם הפטנטים יבקש ממנו לצמצם את הניסוח ולתקן אותו. ניסוח התביעות יכול להיות גם כללי וגורף וגם דו-משמעי. דוג': אמצאה א' ו/או אמצאה ב'. 

סעיף 3 לחוק הפטנטים: פטנט יכול להיות או מוצר או תהליך, אבל לא שניהם יחד. יש להגדיר את האמצאה בצורה ברורה. שילוב של מוצר ותהליך יחד (תיאוריה שנקראת PROCESS BY PRODUCT בארה"ב), עלול להוביל לחוסר ודאות. 
בעניין טבעול בע"מ נ' נקניק נהריה (זוגלובק): (החלטת רשם פטנטים, זה אינו פס"ד) - לא ניתן לאשר בארץ את תיאורית PROCESS BY PRODUCT – כאשר יש פטנט שהוא מוצר וגם תהליך – כלומר גם המוצר מקורי, גם התהליך ליצירתו מקורי – ההגנה היא לתהליך ולא למוצר.

פרשנות התביעות

חייבת להיות זיקה בין התביעות לשאר חלקי בקשת הפטנט. התביעות חייבות לנבוע ישירות מתיאור האמצאה.

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

 כתב הפירוט והשרטוטים הם חלק בלתי נפרד מבקשת הפטנט.

 הגדרת האמצאה צריכה להיות על בסיס התביעות המפורטות בכתב הפירוט.

 יש להבחין בין האמצאה לבין המונופול המוענק, אשר נחתם ע"י התביעות.

 פרשנות של מונחים בלתי ברורים תיעשה לאור המונחים המפורטים בכתב הפירוט.

 קנה המידה לבחינת היקף המונופול והאמצאה נקבע ע"י בעל מקצוע באותו תחום, ולא אדם סביר, בהנחה והיה קורא את בקשת הרישום.

אם אדם עוקף את מה שכתוב ב"תביעות" מבחינה מילולית, מוצא איזו דרך להתחמק מהניסוח המילולי, אבל מפר את "עיקר האמצאה", כלומר, למעשה מייצר אותו דבר – זו עדיין הפרת פטנט. אין להבחין בין הפרה מילולית של הפטנט או הפרה של עיקר האמצאה. השאלה היא האם איש מקצוע היה אומר שהמוצר השני מפר את המוצר הראשון. כדי לענות על כך יש למנות מומחה מטעם בימ"ש שיבדוק זאת, אבל זה יכול לקחת הרבה שנים. 

בקשה לפטנט מוסף: סעיף 44 (א) לחוק הפטנטים: 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.

הפטנט המוסף בא לשפר את הפטנט היסודי. הוא אינו חייב לעמוד בתנאי הרישום של הפטנט הראשון, כגון 'חדשנות', 'התקדמות אמצאתית' (44 (ב)). מדובר במצבים בהם בעל האמצאה הראשונה שכלל אותה, והאמצאה החדשה מבוססת על הישנה. תוקף הפטנט המוסף מבוסס על הפטנט הישן. אם הפטנט הישן מבוטל, גם הפטנט המוסף יבוטל.

בעל הפטנט רשאי לבקש את ביטול הפטנט הבסיסי, ולהשאיר את הפטנט המוסף, והפטנט המוסף יישאר בתוקף עד התאריך שהפטנט היסודי היה אמור להיגמר. 

ניתן לבקש פטנט מוסף רק על משהו שאושר כבר כפטנט. אם הפטנט הראשון טרם אושר, לא ניתן לבקש פטנט מוסף.

הרחבת תחולה טריטוריאלית

חוק הפטנטים וכל החוקים העוסקים בזכויות קניין רוחני הנרשמות בפנקס המתנהל ע"פ דין – מעניקים רק הגנה טריטוריאלית, רק בשטחי מ"י. 

כדי לקבל הגנה במדינות אחרות, יש לרשום את הפטנט באותן מדינות. השיטה הטריטוריאלית הובילה ליצירת כללים בינ"ל המאפשרים רישום פטנט בהסתמך על בקשה שהוגשה במדינה אחרת, ע"פ כללי דין קדימה (RULE PRIORITY). אמנת פאריס, 1883 - אם מגישים פטנט במקום מסויים, אפשר לקחת את אותה בקשה, ותוך 12 חודשים לבקש לרשום פטנט במדינה אחרת וזה ייחשב רטרואקטיבית כאילו הגשת את הבקשה בתאריך של הבקשה הראשונה. כ - 80% מהפטנטים שמוגשים לרישום במ"י הם פטנטים זרים (על סמך דין קדימה), זה לא דבר שולי שניתן להתעלם ממנו. 

דין הקדימה מעניק יתרון ממשי לממציא מבחינת הגנה בינלאומית על הפטנט, ומונע פסילת הגשת בקשת פטנט שהממציא היה מגיש במדינה אחרת בשל "פרסום קודם". זאת כי הרי עצם הגשת הבקשה הראשונה, היא "פרסום".  

ב1967 נוסד WIPO, מוסד מטעם האו"ם שעוסק בתחום הקניין הרוחני – 

ORGANIZATION PROPERTY INTELLECTUAL WORLD. 

ב1970 בוושינגטון נכרתה אמנת PCT – מטרתה להקים מערכת המאפשרת הגשת פטנט בינ"ל באמצעות מדינת האזרחות של הממציא (בעיקר ארה"ב, השוק האירופאי והמזרח הרחוק). אבל הבעיה באמנה זו – צריך לתרגם את בקשת הפטנט לעשרות שפות, זה עולה הרבה ולוקח הרבה זמן. אותן מדינות גם יבדקו את הפטנט מבחינת חדשנות והתקדמות אמצאתית. האמנה קובעת שהממציא יכול להגיש בקשה בינ"ל – כלומר, מי שממציא משהו בישראל, יכול לבקש פטנט ישראלי (שמוגן רק בישראל) או פטנט בינ"ל ע"פ PCT ולפרט באילו מדינות הוא כנראה יבקש הגנה. מדובר ב2- בקשות שונות לחלוטין. אם ישראלי מבקש הגנת פטנט בארה"ב ומאשרים לו – הוא לא מוגן בישראל. בישראל מישהו יכול לייצר/לשווק את המוצר, וזו אינה הפרה של הפטנט, אבל הוא לא יכול לבקש רישום פטנט בישראל – כי זה כבר לא "חדשני", זה פורסם קודם. 

רישום פטנט ישראלי עולה כ4000 דולר, כולל אגרה ושכ"ט לעורך הפטנטים. 

בכל מדינה חברה בPCT (וישראל ביניהן) – לשכת רישום הפטנטים היא גם לשכה מקומית וגם לשכה בינ"ל. הלשכה בוחנת את הקריטריונים לרישום, "חדשנות" ו"התקדמות אמצאתית", ע"פ החוק המקומי – לא ע"פ החוק הבינ"ל. מדובר בקריטריונים שהם מקובלים בכל העולם. 

כאשר ממציא מגיש בקשה בינ"ל ע"פ PCT – לא מדובר אוט' בבקשה לרישום בכל אותן מדינות. זו בקשה לבדוק בחיפוש האם באותן מדינות כבר פורסם משהו דומה. כאשר רשם הפטנטים המקומי מבצע חיפוש ומחזיר לו את התוצאות – הממציא יכול לבחור, על סמך תוצאות החיפוש – איפה הוא מבקש לרשום את הפטנט ואיפה לא. כאשר הוא מחליט לרשום את הפטנט במס' מדינות – כל רשם פטנטים של אותה מדינה בודק את הפטנט על סמך הקריטריונים של אותה מדינה – על סמך החוקים שלה. 

ע"פ הPCT – יש מוסכמה שתהיה הגנה אחידה של 20 שנה מיום הגשת הפטנט, או 17 שנה מיום קיבול הפטנט לרישום (ביום שבו הרשם אומר 'אני מסכים לרישום הפטנט, נא לפרסם זאת ברשומות' – ויש 3 חודשים להתנגד לרישום הפטנט. 

בדצמבר 1994 אושר הסכם TRIPS – הוכנס לחקיקה הישראלית, במסגרת החוק לתיקון דיני הקניין הרוחני (התאמה להוראות הסכם הטריפס), התש"ס1999-. 

זהו ההסכם הבינ"ל החשוב ביותר בתחום הקניין הרוחני מאז ומעולם. גולת הכותרת של האמנה הזו – קיבלה את ההגנה על סודות מסחריים במסגרת הקניין הרוחני. מ"י השמיטה הגנה זו על סודות מסחריים, והכניסה אותה בחוק אחר - חוק עוולות מסחריות. 

22/04/04

הפרת פטנט והסעדים להגנתו








סעיף 49 לחוק הפטנטים: (להלן: החוק) זכויות בעל הפטנט וסייג לניצול הפטנט [תיקון: תשנ"ה] 

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

מה פירוש "לנצל" בסעיף 49? סעיף 1 לחוק, הגדרת "ניצול אמצאה" שהיא מוצר:

(1) לענין אמצאה שהיא מוצר, כל פעולה שהיא אחת מאלה - ייצור, שימוש, הצעה למכירה, מכירה או ייבוא לצורך אחת מהפעולות האמורות;
טמיר מציע הגדרה אחרת לניצול אמצאה = ייצור, שיווק או העברת ידע. לדעתו, "שימוש" בעצם כולל את הכל (ייצור, מכירה וכו').

העברת ידע = כאשר חברה מפתחת פטנט, בד"כ אין בידה את המשאבים להפיץ את המוצר בכל העולם ולייצר אותו בעצמה, ולכן היא מוכרת את זכויותיה לחברות מקומיות באותן מדינות, החברות המקומיות משווקות את המוצר, החברה ממציאת הפטנט מקבלת כספים תמורת זה. 

"ניצול אמצאה" שהיא תהליך: (סעיף 1 לחוק)

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;

(1) פעולה שאינה בהיקף עסקי ואין לה אופי עסקי; למשל, כאשר משתמשים בתהליך לשם שעשוע עצמי. 

(2) פעולה נסיונית בקשר לאמצאה שמטרתה לשפר אמצאה או לפתח אמצאה אחרת; 

(3) פעולה הנעשית לפי הוראות סעיף 54א – פעולה נסיונית להשגת רישוי, הסעיף נוסף ב1998 בעקבות הדיונים המשפטיים של חברת "טבע". 

אפשר להפר פטנט בשתי צורות – צורה אחת, לוקחים את מה שכותבים ב"טענות" (CLAIMS ) – ועושים את אותו הדבר – רוב תביעות הפרת הפטנט אינן כאלה, משום שמפרי הפטנט מתוחכמים יותר - במקרים כאלה אין ויכוח שהייתה הפרת פטנט. ((ת"א (ת"א) 2051/65 ))

צורה שנייה - לרוב, הפרת הפטנט תהיה לא בעקבות התביעות, אלא הפרה של "עיקר האמצאה":

תורת האקוויולנטיים: האם המוצר המתחרה כולל אספקטים מהותיים הדומים לאלה המתוארים במסגרת תביעות הפטנט? דוג': מסרק נגד כינים העשוי מתכת – פטנט ישראלי ואמריקאי. המרווח בין שן מסרק אחת לשנייה הוא X. מישהו רושם פטנט: וכותב בCLAIMS שהמרווח בין השיניים לא יעלה על X. מישהו מתחרה, בא ומייצר מסרק דומה, שעושה את אותו הדבר, אבל הרווח בין השיניים הוא X2. 

דעה: אם לוקחים ומעתיקים את אותם שיניים באותה צורה, זה נראה אותו דבר, זה לאותו שימוש, אבל רק הרווח שונה – זו הפרה של עיקר האמצאה. זאת כי מהCLAIMS של המוצר הראשון אנו מבינים שהרווח בין השיניים אינה המהות של המוצר, והעתיקו כאן את כל המהות.

דעה נוגדת: אם הרווח בין השיניים הוא אלמנט מרכזי באמצאה – אין כאן הפרת פטנט, כי שינו את זה במוצר המתחרה. 

כלומר – אם השינויים במוצר המתחרה הם ממהות האמצאה, אין כאן הפרת פטנט. אם השינויים הם שוליים, ולא נוגעים למהות האמצאה – יש הפרת פטנט. 

פרידמן (עמ' 712 )– פס"ד ג'נקינסון (ארה"ב) – השאלה אם הופרה "עיקר האמצאה" או לא היא שאלה עובדתית שיכריע בה ביהמ"ש אחרי שישווה בין שני המוצרים.

תתכן הפרה של פטנט אפילו אם היו נתונים שלא היו ידועים לגביו בעת רישום הפטנט, פרידמן: אם התוצאה המהותית של המוצר החדש זהה או מקבילה לאמצאה המתוארת במסגרת תביעות הפטנט – יש כאן הפרה של פטנט (טמיר לא מסכים לכך, זו הרחבה יתרה של "עיקר האמצאה", אין להתרכז ב"תוצאה" אלא באלמנטים המרכזיים של הפטנט, ההליך לייצורו)

עילות התנגדות לרישום פטנט, סעיף 31 לחוק: (שהן גם טענות הגנה בנוגע להפרת פטנט)

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

(2) האמצאה אינה כשירת פטנט לפי סעיף 2) 4); (ניצול קודם, פרסום קודם)

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

בעלות וזכויות:

בעלות הפטנט- בעל האמצאה (סעיף 1 לחוק) : "בעל אמצאה" - הממציא עצמו או הבאים מכוחו והם מי שזכאי לאמצאה מכוח הדין או על פי העברה או על פי הסכם;

חזקת בעלות באמצאה – סעיף 76 לחוק:
מי שהגיש בקשה לפטנט רואים אותו כבעל האמצאה, כל עוד לא הוכח ההיפך. 

בעל הפטנט יכול להעביר את הזכויות בפטנט בשתי אפשרויות: לוותר על זכויותיו בפטנט – מכירה, למשל, או ע"י מתן רישיון/זכות להשתמש בפטנט (ובעל האמצאה עדיין נותר הבעלים). 

בעל רישיון בלעדי – יכול לתבוע בעצמו את מפר הפטנט במקום הבעלים עצמו.

סכסוכים אפשריים לגבי הבעלות יכולים להיווצר: בין עובד למעסיקו (מישור משפטי, האמצאה בד"כ שייכת למעביד), בין שותפים לאמצאה (מישור משפטי,סעיף 77 לחוק מכריע כאן) או בין הממציא לגורם שהגיש את בקשת רישום הפטנט (מישור עובדתי, רשם הפטנטים מכריע כאן). 

בעלות משותפת - סעיף 77 לחוק:
(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. 

דוג' לסעיף (א): ממציא המציא משהו, אין לו כסף לייצר את המוצר, והוא חותם על הסכם עם מפעל שייצר את זה תמורת בעלות משותפת בפטנט.

סעיף (ב) יכול לגרום לבעיות, שכל בעלים של פטנט יכול לנהל מו"מ בנפרד עם מישהו כדי שייצר את המוצר. כל בעלים (בנפרד) לא יוכל לתת זכויות בלעדיות לייצור הפטנט (ללא הסכמת חבריו). בעלים שנותן רישיון למישהו לייצר את המוצר – יקבל את הרווחים מן הייצור והמכירה לפי חלקו בפטנט, כל שאר הבעלים גם הם יקבלו את חלקם.

זכות כל שותף בפטנט - סעיף 78 לחוק:
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.

השאלה הנשאלת לגבי סעיף 78, מהו שימוש "סביר"? זו שאלה של פרשנות שתוכרע בבימ"ש. לכל שותף שלא הסכים לניצול הפטנט, עדיף לטעון שהשימוש היה לא סביר.

טמיר טוען שתביעה בנושאי פטנטים לוקחת הרבה שנים, ושבכל מצב לא משתלם לבעלים המשותפים על פטנט להילחם בבימ"ש. 

העברת הבעלות בפטנט משותף – סעיף 80 לחוק:
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.

אפשר לחתום על הסכם בין שותפים האוסר העברת זכויות בפטנט, אבל צריך לרשום אותו גם בפנקס הפטנטים. אם רושמים – אי אפשר להעביר את הזכויות בפועל. אם נחתם ההסכם אבל לא נרשם – לא ניתן למנוע את העברת הזכויות בפועל, אבל עדיין ניתן לתבוע את זה שהעביר את הזכויות על הפרת חוזה. 

זכותו של רוכש מאחד השותפים בפטנט – סעיף 79 לחוק: 

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.

הוכחת חוסר תו"ל בשימוש בפטנט או במכירתו – נטל ההוכחה מוטל על השותפים הנותרים.

השותפים הנותרים לא יוכלו למנוע את העברת הזכויות – אלא הם יכולים לתבוע את הצד שמכר 

בנימוק שהצעד הנ'ל מונע מהם להשתמש באופן סביר בפטנט.

דוג': קונה רכש זכויות בפטנט משותף אחד, כאשר ידע שיש עוד 3 שותפים, והקונה 'עצם עיניים' לגבי הסכמת שאר השותפים, לא טרח לברר האם הם מסכימים או לא, האם יש חוזה בינם ובין השותף שמכר לו – לדעת טמיר - הקונה לא רכש "בתום לב". אם היה רוכש בתום לב, הקונה זכאי  לחלקו, ושני השותפים יתבעו את השותף שהפר על הפרת חוזה. אם החוזה בין בעלי הפטנט נרשם אצל רשם הפטנטים, והמכירה עדיין לא בוצעה לאדם זר – ניתן למנוע אותה. קונה שלא רוכש בתום לב – לדעת טמיר, ניתן לתבוע אותו על "גרם הפרת חוזה" (כלומר, שגרם להפרת חוזה בין השותף שמכר לו לבין שאר השותפים). סעיפים 79-80 עוסקים במכירת הזכויות בפטנט, כלומר, רק בהעברת בעלות. כאשר מדובר על מתן זכות אחרת (נמוכה יותר מבעלות), למשל מתן רישיון – בכך עוסקים סעיפים 84-86, אם מדובר במתן רישיון שקשור גם לשותפות, כלומר, כאשר שותף אחד רוצה לתת רישיון ליצרן בניגוד לדעת שותפים אחרים – לדעת טמיר יעשו היקש מהרעיון שבסעיף 79, לא קיימת פסיקה לגבי כך. 

סמכויות המדינה, סעיף 94: הגבלת פעולות הרשם לשם בטחון המדינה [תיקון: תשנ"ה]

(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. 

דוג' לסעיף 94 (א) (1) – שר הבטחון מורה לרשם הפטנטים לא לאשר פטנטים בנושא מסויים שיש לו זיקה לבטחון המדינה. למשל – דב רביב, עובד התעשייה האווירית, המציא המצאה הנוגעת לטיל ה"חץ", כבר רשם את הפטנט – משרד הבטחון הורה לרשם הפטנטים לבטל את הרישום – אבל הוא לא בוטל, משום שהסעיף מתיר לשר הבטחון להורות לרשם להימנע מלרשום פטנט – אבל לא לבטל לאחר רישום.

הגבלת פעילויות פטנטיות באנרגיה גרעינית – סעיף 99 לחוק: (תיקון תשנ"ה) (אותו הדבר כמו 94 רק נוגע לאנרגיה גרעינית):

(א) ראה השר (הבטחון) 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.

זכות המדינה לנצל אמצאה, סעיף 104 לחוק:
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.

טמיר: "שירותים חיוניים" – סעיף סל עמום הנותן אפשרות רחבה להפר את הפטנט עם אישור. זה מרוקן את הפטנט מתוכנו. 

זכות המדינה להתיר ניצול אמצאה, סעיף 105 לחוק:
השר רשאי, אם ראה שהדבר דרוש למטרות המנויות בסעיף 104 (הגנת המדינה / שירותים חיוניים) ליתן היתר לפיו גם לאדם הפועל על פי חוזה עם המדינה, כדי להבטיח או להקל את ביצועו של החוזה, ולצרכי המדינה בלבד.

סעיפים 107 – 111 – המדינה חייבת לשלם פיצויים ותמלוגים לבעל האמצאה אם היא מנצלת את האמצאה, מתנגדת לרישום פטנט וכו'.
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אמצאת שירות

סעיף 132 לחוק הפטנטים: אמצאות עקב שירות:

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.

בתנאים מסויימים, הקיימים בסעיף 132, אמצאה של עובד תהיה קניינו של המעביד – רק בהתקיים שני תנאים מצטברים – גם בתקופת שירותו, וגם עקב שירותו – הפטנט יהיה קניינו של המעביד. 

סעיף 132 מתייחס ל"אמצאה" ולא ל"פטנט" או ל"אמצאה כשירת פטנט". אם יש מחלוקת האם אמצאה נופלת למסגרת 'אמצאת שירות' – שני הצדדים יכולים לפנות לרשם שיכריע בשאלה. אם העובד מגיש בקשה לרישום פטנט וטוען שהוא הבעלים, המעביד יכול להתנגד לרישום בטענה ע"פ סעיף 31 (3) – המתנגד ולא המבקש הוא בעל האמצאה. 

אם העובד הגיש בקשה לרישום פטנט וקיבל אותה ללא התנגדות, המעביד יהיה רשאי לבקש מרשם הפטנטים להעביר את רישום הפטנט על שמו, כלומר, שהוא יהיה הבעלים, בכפוף לכך שהעובד יהיה רשום כ"ממציא", ולא כ"בעלים" :

סעיף 39: ציון שם הממציא - 

ממציא שעל אמצאתו נתבקש פטנט, או שאיריו, רשאים לדרוש כי יצויין שמו של הממציא בפירוט, בפנקס ובתעודת הפטנט, והרשם ייעתר לדרישה בכפוף לאמור בסעיפים 41-40, ובלבד שהדרישה הוגשה בזמן ובדרך שנקבעו.

מרכיבי אמצאת שירות:
1.הכלל:

1.1.אמצאה של עובד. 

1.2.קיום יחסי עבודה. עובד-מעביד.

1.3.עקב שירותו.

1.4.ובתקופת שירותו.

1.5.תהיה לקניין המעביד.

2.החריגים:

2.1.בכפיפות להסכם אחר.

2.2.בכפיפות לויתור המעביד תוך שישה חודשים. 

*העובד חייב להודיע למעביד בכתב על כל אמצאה שהגיע אליה עקב שירותו או בתקופת שירותו, במהירות האפשרית, בין אם לאמצאה יש קשר לעבודה, בין אם לאו. 

סעיף 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 על האמצאה, על העובד חלה חובה לסייע למעביד לקבל פטנט על שמו של המעביד, כלומר, לבצע שרטוטים, וכו'. המעביד יכול לפנות לרשם הפטנטים, שיעזור לו לבצע דרישות שהעובד היה חייב לבצע, אם העובד מתנגד.

"בתקופת שירותו" – כל עוד הוא רשום כעובד, מקבל משכורת. מה קורה לגבי עובד שנמצא בחופשה מצטברת לקראת סיום עבודתו במקום – האם הוא עדיין 'עובד'? שאלה.

"עקב שירותו" – מדובר בניצול ידע שרכש בעבודתו, אבל לאחר שהוא כבר אינו עובד שם.

העובד חייב להודיע למעביד על כל רישום פטנט על שמו. כלומר, לצורך ההודעה – על האמצאה להיות או בתקופת השירות או עקב השירות, אבל כדי שהאמצאה תהיה קניינו של המעביד – על האמצאה להיות גם עקב שירותו וגם בתקופת שירותו. אם תנאי אחד לא מתקיים, למשל העובד כבר לא "בתקופת עבודתו" – מה האינטרס להודיע למעביד? (כפי שמחייב סעיף 131) הרי האמצאה כבר לא תהיה קניינו (ע"פ סעיף 132) – אין כאן "שחור" ו"לבן", וישנם חילוקי דעות מתי בדיוק המציא העובד את ההמצאה – ברגע שהעובד לשעבר מודיע למעביד על האמצאה - ניתן להתווכח על כך. עובדים מתוחכמים המציאו דרך להתחמק מסעיף 132 – רושמים את הפטנט על שם הבן שלהם, ואז אין שום טענה למעביד. 

העובד חייב גם בחובת סודיות, ע"פ סעיף 141: 
כל עוד לא הוגשה בקשת פטנט על אמצאת שירות, לא יגלו העובד, המעביד וכל אדם שהדבר נמסר לו בסוד, פרטים על האמצאה.,

חובת הסודיות נועדה לשמור על כשירות האמצאה, כ"אמצאת כשירת פטנט". אדם לא רשאי לנצל לטובת עצמו מידע שנמסר לו מתוך יחסי אמון בין המוסר והמקבל. יחסי עובד מעביד – יש תנאי מכללא בחוזי העבודה האוסר על העובד לגלות סודות מסחריים של המעביד.

סעיף 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.

עובד מדינה – לאחר שסיים עבודתו, אם ממציא אמצאה בתחומו בטווח שנה לאחר סיום עבודתו – חייב להודיע למעביד. לעובד רגיל (שאינו עובד מדינה) אין הגבלת זמן, אם הוא פיתח אמצאה, הוא חייב להודיע גם לאחר תקופה העולה על שנה, אם היא "עקב תפקידו". 

עובד מדינה יכול להתחמק מן החובה להודיע למעביד אם יגיש בקשה לרישום פטנט לאחר יותר משנה אחרי שסיים את עבודתו. ההבחנה בין עובד מדינה לעובד רגיל לא ברורה, לא ידוע מה ההצדקה לכך.

בעל מניות/בעל שליטה/דירקטור שממציאים אמצאה, תוך כדי עבודתם בחברה:

כדי לשייך את האמצאה לחברה, יש להוכיח 3 דברים: 

1.יש להוכיח הבחנה בין פעילותו כעובד לבין פעילותו כדירקטור (למשל, מקבל 2 משכורות שונות) לבין פעילותו כבעל מניות.

2.האם העבודה היא אמיתית או פיקטיבית – האם האדם רשום כדירקטור, אבל בפועל הוא לא עובד ככזה? או שעובד ברצינות?

3.יש להוכיח האם ניתן לקבוע מה שכרו של האדם כעובד.

מעביד שהתעלם מהודעת העובד לגבי האמצאה – ייחשב כמי שויתר על זכויותיו (ויתור מכללא), והפטנט יהיה קניינו של העובד. 

בעלות באמצאה לאחר השירות: החיוב המוטל על עובד לדווח למעביד ולהסכים כי בתנאים מסויימים האמצאה תהיה שייכת למעביד, מאפשרת התחמקויות ותמרונים מצד העובד, כדי לגרום לכך שהאמצאה תהיה שלו- 

"בתקופת השירות" – מבחן עובדתי, לא ניתן 'לשחק' איתו, הוא בד"כ חד משמעי. "עקב השירות" – מבחן פונקציונלי, בעייתי – העובד יטען שזה לא עקב השירות, המעביד יטען שכן, ובמקרה כזה יביאו מומחה נייטרלי שיקבע זאת.

החוק לא נותן בנק' זו תמריץ לעובד להגיד את האמת לגבי האמצאה, להיפך – נותן לו תמריץ לשקר כדי שהאמצאה תהיה שייכת לו. 

המדיניות המשפטית בישראל נוטה לפסול תנאים המגבילים את חופש העיסוק (לאור חוק היסוד), לכן התנאים וההגבלות החלים על עובד חייבים להיות לתקופה מוגבלת, להיות מנוסחים בצורה ברורה, והאמצאה חייבת להיות קשורה במישרין לעבודה.

(2.1.) חריגים לזכות המעביד: החוק מניח כי האמצאה תהיה קניינו של המעביד. אך הצדדים (העובד והמעביד) יכולים לערוך ביניהם הסכם לגבי הזכויות הקנייניות, למשל – שאחוזים מסויימים מן האמצאה/ הפטנט יהיו שייכים לממציא (העובד), והוא יקבל כסף מרווחי הפטנט לפי האחוזים שלו. 

(2.2.) ויתור המעביד תוך 6 חודשים ממועד קבלת דרישת העובד לזכויות: אם המעביד מודיע לעובד שהוא מוותר על האמצאה מיוזמתו, האמצאה היא קניינו של העובד. למה למעביד לוותר? למשל, כי הוא מאמין שהאמצאה לא תפיק רווחים.

דרישת העובד לפי סעיף 132 (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.

כלומר, אם העובד הודיע למעביד על האמצאה – והמעביד לא אומר שהוא רוצה אותה, כלומר, לא מגיב – האמצאה היא קניינו של העובד. יתכנו 2 אפשרויות: או שהמעביד לא רוצה אותה, או שפשוט המכתב תויק והמעביד לא הספיק לעיין בו. 

תמורה בעד אמצאת שירות – סעיף 134: 
באין הסכם הקובע אם זכאי העובד לתמורה בעד אמצאת שירות, ובאיזו מידה ובאילו תנאים, ייקבע הדבר על ידי הועדה לעניני פיצויים ותמלוגים שהוקמה לפי פרק ו' לחוק הפטנטים.

כלומר, אם אין הסכם בין העובד למעביד, כמה עובד יקבל תמורת אמצאת שירות, ואם יש ביניהם חילוקי דעות – הועדה לענייני תמלוגים (שבה מכהנים שופט עליון, רשם הפטנטים, ופרופסור להשכלה גבוהה) תקבע את שיעור הפיצוים, לפי הקריטריונים שבסעיף 135: 

הועדה לעניני פיצויים ותמלוגים בבואה להכריע לענין סעיף 134 תתחשב, בין היתר, בגורמים אלה: 

(1) התפקיד בו הועסק העובד; 

(2) טיב הקשר בין האמצאה לעבודת העובד; 

(3) יזמתו של העובד בהמצאה; 

(4) אפשרויות הניצול של האמצאה וניצולה למעשה; 

(5) הוצאות סבירות בנסיבות הענין שהוציא העובד להשגת הגנה על האמצאה בישראל. 

ככל שהקשר של האמצאה לעבודה נמוך יותר, הפיצוי שיקבל העובד – גבוה יותר. המטרה היא לפצות את העובד על כל שאיבד רווחים משום שהאמצאה נרשמה על שם המעביד. 

עיון שנית – סעיף 136: 
הועדה לעניני פיצויים ותמלוגים תהא מוסמכת לחזור ולדון בהכרעה לפי סעיף 134, אם לדעתה נשתנו הנסיבות שהיו קיימות בעת מתן ההכרעה והיא נתבקשה לעשות כן; אולם רשאית הועדה לחייב את המבקש בהוצאות, אם לדעתה לא היה מקום לבקשה. 

רישיון כפייה

כדי למנוע שימוש לרעה של בעל הפטנט במונופול שניתן לו, החוק קובע הסדרים משפטיים שימנעו את השימוש לרעה. כל גורם רשאי לפנות לרשם הפטנטים בבקשה לביטול הפטנט הרשום שלא נעשה בו שימוש בפועל. רישיון כפייה מונע חוסר ניצול של האמצאה המוגנת:

דוג': אדם ממציא מנוע חדש שעובד על אנרגיית השמש, ללא צורך בדלק. חברת מכוניות שפוחדת שתמכור פחות מכוניות עקב האמצאה, מנהלת איתו מו"מ, חותמת איתו הסכם – לא כדי להפיץ את המוצר, אלא הסכם שמטרתו לא להפיץ את המוצר – ומבקשת רישום פטנט, כדי למנוע מכל שאר העולם לייצר את זה, וגם היא לא מייצרת את זה – זהו שימוש לרעה. אם החברה "עובדת" על הממציא, הוא חשב שהם ייצרו את זה ויתנו לו כספים, הם לא מייצרים את זה – מקסימום יצטרכו לשלם לו פיצוי, אבל לעיתים זה משתלם להם – מאשר היה מייצר את הפטנט. ובכל מקרה, גם אם הפטנט לבסוף ייוצר – בינתיים זה יעוכב. 

הרצון לנצל לרעה את הפטנט לא חייב להיות בהתחלה, עם רישום הפטנט – הוא יכול להיוולד גם בהמשך. כלומר, בעל הפטנט רשם אותו בתום לב, רצה לייצר אותו – אבל לאחר מכן הסתבר לו שזה לא משתלם, והוא לא עושה עם זה כלום. 

מי שקיבל את רישיון הכפייה מן הרשם זכאי לזכויות בעל הפטנט, יכול לייצר את המוצר, בכפיפות למגבלות שיוטלו עליו ע"י רשם הפטנטים.

טמיר – ניצול לרעה לא חייב להיות מטעם בעל הפטנט דווקא, הוא יכול להיות גם מטעם המבקש רישיון כפייה. דוג': ת.א. (ת"א) 881/94 אלי לילי נ' טבע: ביהמ"ש קבע שעצם בקשת רישיון הכפייה מטעם חברת 'טבע' נעשתה בחוסר תום-לב, הבקשה שימשה כמכשיר לקבלת מידע על האמצאה, מידע שטרם נחשף, כדי שתוכל לייצר אותו עם סיום תקופת הפטנט של לילי (20 שנה). 

אדם שמקבל רישיון כפייה במדינה אחת של האיחוד האירופי – יכול לייצר את המוצר בכל אירופה. מה עושה בעל פטנט מתוחכם שלא רוצה לייצר את המוצר, אבל לא רוצה שיתבעו אותו על "ניצול לרעה"? יכול לתת רישיון מטעמו לאדם אחד לייצר את המוצר במדינה קטנה מאד – ואז לא ניתן לבקש רישיון כפייה. 

רשם הפטנטים יכול להגביל את זכויות בעל הפטנט: הגבלה כללית או חלקית. יכול לקבוע גם את תנאי ניצול האמצאה. 

סמכות ליתן רשיון כפיה, סעיף 117 (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.

מהו ניצול מונופולין לרעה? סעיף 119: 

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; 

(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;
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סעיף 117 לחוק הפטנטים: 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. 

סעיף 119 לחוק: ניצול מונופולין לרעה - מהו [תיקון: תש"ס]

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; 

(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;  

"אינם הוגנים" – מושג מופשט, רשם הפטנטים יכול לקבוע בעצם מה שירצה, האם תנאי הוא הוגן או לא. 

(1)-חוסר אספקה למלוא הביקוש – לא מספקים את דרישת השוק. (2)– תנאים דרקוניים שכותב בעל הפטנט למי שהוא נותן לו רישיון לייצר את המוצר. 

קנה המידה – מה הנזק שייגרם למשק המדינה עקב ניצול הפטנט בתנאים שהתווה הבעלים. אם ייגרם נזק גדול – זה נימוק מספק כדי לתת רישיון כפייה. 

ARRANGMENTS TYING (="הסדר כובל")– התניית שירות בשירות שלכאורה לא קשור לעניין, ועקב השירות הנוסף צומחת לצד שהציב את התנאי טובת הנאה. למשל, בעל הפטנט אומר למי שהוא מעוניין לתת לו רישיון – תקנה עוד מוצר, או תתקשר בחוזה עם חברת ביטוח, ועקב אותה התקשרות בעל הפטנט מקבל טובת הנאה נוספת – כאשר קורה מצב כזה, זה מרמז בנסיבות מסויימות על "תנאים שאינם הוגנים" (119 (2)) ועל ניצול מונופולין לרעה. 

אם הרשם החליט שיש ניצול לרעה, הוא יכול לתת רישיון לאדם לייצר את הפטנט למרות שבעל הפטנט לא הרשה לו. "ניצול לרעה" יכול להיות בדרך של מחדל – אי-ייצורו של המוצר בכלל ושמירתו במגירה כדי למנוע מאחרים לייצר, או בדרך של מעשה – הצבת תנאים דרקוניים, אי ייצור מספיק למרות הביקוש. ההכרעה בשאלת הניצול לרעה תיעשה מנק' המבט של הביקוש למוצר בשוק, אם יש הסבר סביר לאי-
הייצור – לא יינתן רישיון כפייה. 

מגבלת זמן לרישיון כפייה

117 (ב) – מותר לתת רישיון כפייה רק לאחר 3 שנים מיום מתן הפטנט או 4 שנים מיום הגשת הבקשה לרישום פטנט – לפי המאוחר יותר. עד שיחלפו 3-4 שנים – לא ניתן בכלל לבקש רישיון כפייה. השוק משתנה, דינמי – יתכן ובתוך 3 שנים הפטנט כבר לא יהיה רלוונטי. 

סעיף 122 לחוק: גורמים שיש להתחשב בהם בעת מתן רשיון כפיה [תיקון: תש"ס]

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.

(1)– יכולתו של מבקש הרישיון לייצר את המוצר בתנאים סבירים.

(2)- החוק אומר שטובת הציבור בד"כ דורשת שאמצאות ינוצלו בישראל, אבל בכל מקרה 

ומקרה – על רשם הפטנטים להחליט מהי טובת הציבור. אם הרשם מגיע למסקנה שקיים צורך ציבורי ממשי ומיידי לניצול האמצאה – ייתן רישיון כפייה. 

(3)- דוג': לא מנצלים בתנאים סבירים את מלוא הביקוש, ובעל הפטנט אומר לרשם שבתנאים הנוכחיים בישראל, הוא לא יוכל לקבל תמורה סבירה עבור הפטנט, לכן הוא בוחר שלא לייצר אותו, משיקולים כלכליים.  כלומר - כאשר הרשם שוקל האם לתת רישיון כפייה או לא, עליו לקחת בחשבון את זכותו של בעל הפטנט לתמורה סבירה עבור האמצאה. רשם הפטנטים יכול להחליט מהי התמורה הסבירה, יכול להחליט שלא לתת רישיון כפייה, או להתנות את רישיון הכפייה בתשלום תמורה סבירה לבעל הפטנט. 

(4)- יש לשמור על זכויותיהם של היצרן, היבואן של האמצאה ומי שעוסק בפיתוחה של אותה אמצאה. דוג': פטנט רשום באנגליה, יש יבואן שמייבא את המוצר לישראל. מישהו מקומי בישראל מבקש רישיון כפייה ורוצה לייצר את המוצר בישראל – רשם הפטנטים חייב להתנות את הרישיון בשמירת זכויות היבואן.

(5)- פטנט ניתן ל20- שנה. יש לבדוק מה עשה בעל הפטנט בחלוף השנים, האם ייצר את המוצר, האם ייבא אותו, האם ניצל את המונופול לרעה, מה הצעדים העתידיים שלו, וכו'. רשם הפטנטים ייטה לתת רישיון כפייה כשנותרו פחות שנים לתום ה20-, מאשר בתחילת תקופת ה20- שנה.

כאשר בעל האמצאה עושה מאמצים סבירים לספק את המוצר בתחילת תקופת ה20- שנה, יהיה קשה מאד לקבל רישיון כפייה נגדו.  

ובכלל – קבלת רישיון כפייה הוא אירוע חריג, לא מדובר בהליך "מהיום למחר", רק במקרים חריגים ייתן הרשם רישיון כזה.

"טבע האמצאה" – ככל שהאמצאה חשובה יותר לעם (תרופה למשל, בניגוד לשיפור ביאכטה) – ייטה רשם הפטנטים לתת רישיון כפייה כדי שהמוצר יהיה בשוק, לטובת הציבור. 

סעיף 126 לחוק: תנאי רשיון [תיקון: תש"ס]

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 - 

(1) נסיבות שבהן יראו את הרשיון כבטל, או שבהן יבוטל או ישונו תנאיו; 

(2) בהתחשב, בין השאר, בערך הכלכלי של הרשיון ושל הפטנט, את דרכי קביעת סכום התמלוגים או התמורה האחרת, מועד תשלומם ודרך תשלומם; 

(3) דרכי סימון המוצר שנוצר על פי הרשיון.

רישיון הכפייה הוא רישיון לא ייחודי – משום שגם לבעל הפטנט מותר להמשיך לייצר. בד"כ הרישיון גם מוגבל בזמן. הרישיון נותן למבקש הרישיון רשות לייצר את המוצר, אבל לא שולל מבעל הפטנט את קניינו, מקבל הרישיון חייב לשלם פיצוי לבעל הפטנט, כפי שיקבע הרשם. 

סעיף 127 לחוק: עיון מחדש:

בעל פטנט שניתן לגביו רשיון לפי פרק זה, רשאי בדרך ובצורה שנקבעו לבקש מהרשם לחזור ולעיין ברשיון שניתן, משום שנשתנו הנסיבות שהיו קיימות בשעת מתן הרשיון או משום שבעל הרשיון הפר תנאי מתנאיו, והרשם רשאי לבטל את הרשיון או לשנות את תנאיו אם שוכנע שמן הדין לעשות כן.

כלומר – אם התנאים משתנים, ומקבל הרישיון מנצל את הרישיון לרעה (על משקל "ניצול המונופולין לרעה"), או שבעל הפטנט פתאום יכול לספק את הביקוש – הוא יכול לבקש מן הרשם לבטל את רישיון הכפייה. 

סעיף 126א : העברת רשיון בכפיה: [תיקון: תש"ס]

רשיון שניתן לפי פרק זה אינו ניתן להעברה, אלא אם כן מועבר, יחד עם הרשיון, אותו החלק של העסק או המוניטין הקשור לשימוש בפטנט.

אסור להעביר רישיון כפייה אלא אם מעבירים את החלק של העסק או המוניטין – הסעיף ניתן ליותר מפרשנות אחת, הוא לא ברור. של מי ה"מוניטין הקשור לשימוש בפטנט" – של בעל הפטנט או של בעל רישיון הכפייה? לא ברור. פרשנות אחת – אסור להעביר את רישיון הכפייה אלא אם מוכרים את כל העסק – טמיר לא מקבל אותה, פרשנות שנייה (טמיר) – אסור להעביר את רישיון הכפייה ללא הסכמת בעל הפטנט. 

הסכמי רישוי

ההסכמים רלוונטיים לא רק לפטנטים אלא גם לשאר תחומי הקניין הרוחני – סודות מסחריים, מדגמים ועוד. כאשר לאדם יש אמצאה, עומדות בפניו 2 אפשרויות: לרשום אותה כפטנט, או לשמור עליה כסוד מסחרי. בכל מקרה, הוא יכול לחתום הסכם עם אדם אחר, כדי שזה ייצר עבורו את המוצר. יש הרבה יותר הסכמי רישוי בתחומים אחרים מתחום הפטנטים.

חוק ההגבלים העסקיים – הסדר בנוגע לרישיון לייצור פטנט – אינו "הסדר כובל".

סעיף 85 לחוק: 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.

רישיון כזה מעניק את הזכות הבלעדית לייצר את המוצר למקבל הרישיון, ובעל הפטנט לא יכול יותר לייצר את המוצר, ע"פ תנאי החוזה. אפשר להציב תנאים ברישיון ייחודי – לסוג מוצר מסויים, לסוג לקוחות מסויימים, למדינה מסויימת, לתקופה מסויימת וכו'. כאשר נותנים רישיון ייחודי למדינה מסויימת – לא ניתן יותר לתת רישיון כלל-עולמי למישהו אחר. 

סעיף 86 לחוק: רשיון לא יחודי:

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

ההבדל בין רישיון ייחודי ללא ייחודי - ברישיון לא ייחודי, בעל הפטנט יכול להמשיך ולייצר את המוצר בעצמו, בייחודי – אסור לבעל הפטנט לייצר בעצמו. מותר לתת רישיון לא ייחודי למספר אנשים באותה מדינה. בעל רישיון לא ייחודי – אינו בעלים של הפטנט, אין לו זכות קניינית, וזכותו היא רק במישור היחסים בינו ובין בעל הפטנט, סביר להניח שאינו יכול לתבוע מפרי פטנט. בעל רישיון ייחודי – הוא למעשה "בעלים" חדש, וזכותו היא קניינית, יכול לנקוט פעולות משפטיות כלפי כל העולם כדי למנוע הפרת הפטנט. 

עמיר פרידמן – זכות הגשת תביעה על הפרת פטנט מוקנית גם לבעל רישיון ייחודי וגם לבעל רישיון שאינו ייחודי. 
רישיון יכול להינתן גם מכללא, ע"י התנהגות. 

סעיף 87: רישום תנאי לתוקף:

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

יש לרשום את הרישיון אצל רשם הפטנטים כדי שיהיה לו תוקף.

כאשר הפטנט הוא בבעלות משותפת – צריך הסכמה של כל השותפים כדי לתת רישיון:

סעיף 88: רשיון לניצול פטנט משותף 

(א) רשיון לניצול פטנט שבבעלות משותפת לא יוענק אלא בהסכמת כל השותפים. 

(ב) אין בסעיף זה כדי לגרוע מסמכות בית המשפט לפי סעיף 81.

בתנאים מסויימים (סעיף 81) יכול ביהמ"ש להורות על מתן רישיון חרף התנגדות חלק מבעלי הפטנט, אם זה לא פוגע בזכויות צד ג' או סותר את תנאי ההסכם בין בעלי הפטנט המשותפים.

סעיף 81: סמכות בית המשפט להורות לשותפים:

(א) על פי בקשת חלק מן השותפים בפטנט רשאי בית המשפט לצוות על יתר השותפים לעשות פעולות מסויימות לניצולו של הפטנט או של כל זכות שבו, או לתת רשיון עליו, או לכל ענין אחר הנוגע לפטנט, ורשאי בית המשפט להרשות אחד המבקשים לעשות את הפעולה במקום המשיבים, הכל בהתאם לבקשה ובתנאים שימצא לנכון. 

(ב) לא יינתן צו לפי סעיף זה - 

(1) הפוגע בזכויותיו או בחובותיו של נאמן בפשיטת רגל, כונס נכסים, מפרק, אפוטרופוס או מוציא לפועל של צוואה ; 

(2) הסותר תנאי מתנאי הסכם שבכתב שבין השותפים בפטנט.

ביטול הפטנט – גורר אחריו את ביטול הרישיון. בעל פטנט רשאי להגיש בקשה לרשם לביטול הרישיון, בכפוף לתנאי הסכם ההרשאה – כדי שהרשם ימחק את הרישיון מפנקס רשם הפטנטים.

הרישוי יכול להתייחס לייצור, שיווק או מכירת ידע.
20/05/04

הסכמי  רישוי

1.שיקולים רלוונטיים בהענקת זכויות רישוי:

א.רישוי כלל עולמי/איזורי/מדינתי – יש צורך לקבל החלטה האם נותנים רישוי לאדם לייצר את הפטנט במדינה מסויימת, באיזור מסויים, או בכל העולם, לפי תנאי השוק הרלוונטיים. יש לקחת בחשבון האם יש סיכוי למכור את הפטנט לחברה גדולה ולתת לה רישיון כלל עולמי, ואם כן – עדיף לא לתת רישיון לחברה קטנה למדינה/איזור, כי זה ימנע מתן רישיון כלל-עולמי בהמשך.

ב.רישוי עצמאי או חלק ממערך הפצה ושיווק בינ"ל – החברה בעלת הפטנט יכולה להחליט לבנות מערך שיווק והפצה משל עצמה – או למכור את זה למישהו אחר.

ג.האם להיכנס לשותפות עם הגורם שמקבל עסקה לרישוי בחו"ל. כלומר – חברה ישראלית ממציאה פטנט, מעניקה רישיון לייצר אותו לחברה אנגלית – יתכן וכדאי להיכנס איתם לשותפות, שכל חברה תקבל 50% מרווחי המכירה. 

2.תקופה – לכמה זמן כדאי לתת הסכם רישוי? 

א.למשך תקופת הפטנט (בישראל-עד 20 שנה). אם רושמים פטנט במס' מדינות – תקופת הפטנט יכולה להסתיים בזמנים שונים. 

ב.תקופה מוגדרת (בין 5 ל10- שנים – תקופה מקובלת בעסקאות רישוי בינ"ל).

ג.עד התיישנות הידע והפיכתו ל - DOMAIN PUBLIC  (=תחום ציבורי).

3.תמורה – איזו תמורה יבקש בעל הפטנט תמורת הסכם הרישוי?

א.תשלום חד פעמי במזומן עבור הסכם רישוי כלל עולמי לא מוגבל בזמן (כלומר, קניית הפטנט).

דוג': שני ישראלים המציאו המצאה בתחום האופטיקה, רצו למכור אותו ליפנים. היפנים רצו לקנות את הפטנט ולייצר אותו בכל העולם וללא הגבלת זמן. מכרו את הפטנט ליפנים ב250 אלף דולר, ולאחר תקופה מסויימת המכירות גרמו לרווח של 300 מיליון דולר. 

בתשלום כזה אין שום סיכון לבעל הפטנט – מקבל מזומן, גם אם החברה השנייה תפסיד – זה לא עניינו. אבל אין גם שום סיכוי לעתיד – אם החברה שקיבלה רישיון מרוויחה מיליונים – זה כבר לא יהיה כספו של בעל הפטנט. 

ב.הסכם תמלוגים: החברה המורשית לייצר תשלם תמלוגים מסויימים מן המכירות בפועל לחברה הממציאה לתקופה מוגדרת. ראוי שהתקופה המוגדרת תספר מיום תחילת המכירות בהיקף מסחרי, ולא מיום חתימת ההסכם. כמו כן, ראוי שהחברה שקיבלה רישוי תתחייב בהסכם לייצר בפועל, ותשלם תמלוגי מינימום בשנה ראשונה ללא קשר לייצור – ואם לא תייצר או לא תשלם – הסכם הרישוי יפקע – וכך אין צורך להגיע כלל לבקשת רישיון כפייה. 

בתשלום כזה יש סיכון גדול יותר – אם החברה לא תרוויח, כנראה שבעל הפטנט ירוויח פחות, כי המכירות ירדו. אבל בעל הפטנט לא מעורב ישירות במכירות החברה, ולכן הוא אמור לקבל תמלוגים בלי כל קשר לסיכויי ההצלחה של החברה (אם כך נכתב בחוזה ביניהם).

ג.מניות בחברה משותפת (JVC – COMPANY VENTURE JOINED )– בעלת הפטנט נותנת רישוי לחברה לייצר, ובמקום כסף - מקבלת מניות בחברה משותפת שתוקם לשתי החברות.

בתשלום כזה – הסיכון הוא הגבוה ביותר, משום שבעל הפטנט לא רק משתתף בפועל במכירות, אלא יש לו חלק במוניטין החברה, אם יהיו הפסדים – הם גם שלו, משום שהוא כבר חלק מן החברה השנייה. כמו כן – בעל מניות לא תמיד חי באותה מדינה שבה נמצאת החברה, ולכן קשה לו לפקח על מניותיו. הסיכוי גם גבוה יותר – אם החברה תצליח, לבעל הפטנט יש מניות, והוא יהיה חלק מן ההצלחה. 

ד.שילוב של מזומן + תמלוגים או מזומן + מניות.

ה.תמורה מיוחדת במכירת ידע חד פעמית ע"י בעל הרישיון (כמו 3 א' - תשלום במזומן, אבל מוגבל מבחינה טריטוריאלית). דוג': בעל פטנט חותם על חוזה למתן רישוי כלל-עולמי עם חברה אמריקאית. יש מעל 100 מדינות בעולם, וקשה מאד להגיע לכולן. יש גם מדינות שאין שום רצון להגיע אליהן. בעל הפטנט צריך להחליט באילו מדינות הוא מתפרש ומנסה למכור. אמריקה – השוק הגדול ביותר. היפני – הקשה ביותר. 

לגבי המדינות שהחלטת לא לייצר בהן: אפשרות ראשונה היא פשוט לעזוב אותן ולהתעלם מהן, אפשרות שנייה היא למכור את זכויות הרישוי לחברה באותה מדינה עבור תשלום חד פעמי. 

כאשר מדובר במכירת הפטנט עבור תשלום חד פעמי במזומן (3 א')- לבעל הסכם רישוי (בניגוד לבעל רישיון כפייה)– מותר להעביר את זכויותיו למי שירצה, איך שירצה, הוא בעצם "בעלים", כל עוד זה לא סותר את החוזה בינו ובין בעל הפטנט – הוא אף יכול לבחור שלא לייצר.

כאשר מדובר במכירת הפטנט עבור תמלוגים שוטפים כנגד המכירות (3 ב') – ובעל הסכם הרישוי מוכר את הידע לחברה במדינה שבה אין לו רצון לייצר ומקבל מזומן תמורת זאת – מקובל שבעל הפטנט מקבל בין 
25% - 33% מהסכום שמקבל בעל הסכם הרישוי כאשר הוא מוכר את הידע באופן חד פעמי במדינות נידחות.

אחוז התמלוגים המקובל הסכמי רישוי (האחוזים שמקבל בעל האמצאה עבור המכירות השוטפות) – % 5-8 בהסכמי פטנט. % 2-5 בהסכמי ידע (אמצאות שלא נרשמו כפטנטים, למשל סודות מסחריים) לעיתים מוגשת בקשה לרישום פטנט, ותוך כדי כך (וטרם אישור הבקשה) נערך הסכם רישוי, שבו נכתב: "אם הפטנט יאושר, התמלוגים יהיו 5-8, אם לא – 2-5". 

האחוזים הנ"ל הם הסטנדרט, אבל כאשר מדובר בפטנט שההיקף הפוטנציאלי שלו הוא מיליארדי דולרים, אין משהו דומה בתחום ואין הרבה חברות שמתמצאות בזה (למשל, תרופה לאיידס) – בעל הפטנט יכול להקשיח את תנאיו ולקבל אחוזים גבוהים יותר. (מה שנקרא "זמינות")

דוג': ישראלי מוכר פטנט לחברה אמריקאית תמורת 5% תמלוגים עבור המכירות. החברה האמריקאית משלמת 5% בשל כך שהיא יכולה לייצר אמצאה שמוגנת מבחינה פטנטית. מה קורה אם פתאום מישהו (צד ג') טוען לאי-תקפות הפטנט ומייצר אותו בעצמו? (לא חדשני, גנבו אותו ממנו, וכו') 

העיקרון – בעל הפטנט (ולא בעל הרישיון) הוא זה שצריך לממן את התביעה המשפטית כדי להוכיח את כשרות הפטנט (כאשר מדובר בתמורה בדרך של תמלוגים. כשמדובר בתשלום חד פעמי במזומן – הסיפור שונה) יש לציין שאין להבחין בין תקיפת לגיטימיות הפטנט ובין הפרה פשוטה של הפטנט, משום שבכל 
הפרה – המפר טוען לאי-כשרות הפטנט. 

בעל פטנט ממוצע – לא יכול להתמודד (כספית) עם תביעות בינ"ל התוקפות את כשרות הפטנט. 

הפתרון – כותבים בהסכם הרישוי שמקבל ההסכם עושה זאת על בסיס המצב הנוכחי (אין תביעות, אין הפרה נכון ליום חתימת ההסכם) – ולכן החובה להגן על הפטנט תהיה של בעל הרישיון. אפשרות נוספת: ביטוח שיכסה את העלויות המשפטיות של תביעות להפרת פטנט (באנגליה זה מקובל, בישראל זה עדיין לא תפס). 

דין התמורה עם ביטול הפטנט – אם הפטנט מתבטל, גם הסכם הרישוי מתבטל. החוק קובע שפטנט שבוטל – רואים אותו כאילו מעולם לא ניתן. ההסכם יכול לקבוע מה יקרה במקרה של ביטול הפטנט: 

1.המצב נשאר כמו שהוא, בעל הפטנט שומר את הכסף שקיבל.

2.החזר התמלוגים – בעל הפטנט יחזיר את התמלוגים שקיבל. 

ע"א 427/86 בלאס נ' קיבוץ השומר הצעיר דן – הפטנט של בלאס בוטל בשנה ה15- (תקופת הפטנט הייתה 16 שנה באותן שנים, היום זה 20 שנה) – ונשאלה השאלה – האם קיבוץ דן יכול לקבל בחזרה את התמלוגים ששילם? טמיר טיפל בעניין זה (תיק שלקח 17 שנים, מ76- עד 93) וייעץ שלא לבקש בחזרה את התמלוגים אך להפסיק את התמלוגים עכשיו, לכן השאלה לא עלתה לדיון – ועד היום לא הוכרעה השאלה – האם כשפטנט מתבטל, הבעלים יחזיר את התמלוגים.

סיכום

רוב הפטנטים אינם מנוצלים ע"י הבעלים שלהם, אלא ע"י מקבלי הסכמי רישוי. מקובל לערוך הסכמי רישוי ולא לרכוש את הפטנט עצמו. 

03/06/04

סעדים זמניים בהפרת פטנט רשום
1.צו מניעה: ייצור, שיווק, מכירה.

2.צו מסוג "אנטון-פילר".

3.צו מסוג "מרווה".

----------------------------------------

סעיף 183 לחוק הפטנטים: סעדים במשפטי הפרה: 

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

צו המניעה הוא סעד זמני שנועד לעצור את הפרת הפטנט. תיקים בנוגע להפרת פטנט בד"כ לוקחים הרבה מאד שנים, ולכן לדעת טמיר מושג הסעד הזמני מטעה – הסעד יישאר למשך הרבה שנים.

ע"א 427/86 בלאס נ' קיבוץ השומר הצעיר דן – התיק ארך 17 שנה, ולא יעלה על הדעת לתת צו מניעה ל17- שנים.

הדיון בצו הזמני הוא זה שקובע את תוצאות המקרה בסופו של דבר בלפחות 90% מן המקרים. (כלומר, אם נותנים צו מניעה, זה שביקש אותו ינצח את התיק, אם לא נותנים, זה שביקש אותו יפסיד את התיק)

צו המניעה לא יוצר זכות חדשה, הוא מגן על זכות קיימת, זוהי זכותו של בעל הפטנט להשתמש באופן ייחודי באמצאה נשוא הפטנט. נוסף לצו המניעה יכול המבקש לעתור לצו נוסף, הוא צו חיפוש ותפישה = צו אנטון פילר. 

הפרת הפטנט גורמת לבעל הפטנט נזקים בלתי הפיכים. 

בימ"ש בגרמניה נתן צו מניעה בפס"ד אפיליידי, ואז ביטל אותו למשך חצי שנה, במהלך תקופה זו נכנסה קבוצה קוריאנית שהשתלטה על השוק, וכשהוחזר צו המניעה בעקבות ערעור – זה כבר היה מאוחר מדי. לא לכל חברה יש את האמצעים/הסבלנות לחכות שנים ולכן בעלי פטנט שלא ניתן להם צו מניעה בד"כ לא תובעים פיצוי מן המפר. 

בגלל הנזקים הבלתי הפיכים שיכולה הפרת פטנט לגרום - לצו המניעה חשיבות עצומה בדיני פטנטים. אפשר לומר שרוב תביעות הפטנטים מסתיימות בצו זמני. אם התובע לא הצליח לשכנע את השופט לתת לו צו זמני – רוב הסיכויים שלא ינצח בתביעה, בד"כ התובע מוותר על המשך התביעה. אם קיבל צו זמני – רוב הסיכוי שינצח בתביעה, כלומר – הצו מתמרץ את המפר להתפשר עם בעל הפטנט.  

המצב בביהמ"ש המחוזי בת"א – קורים מצבים שהתובע לא מקבל צו זמני אבל ממשיך בתביעתו הראשית. כאשר השופט ממליץ לתובע לוותר על בקשת צו זמני, כדאי לקבל את העצה כדי לא לחטוף הוצאות משפט לאחר מכן. 

הנוהל הרגיל: עו"ד מייצג לקוח שהוא בעל פטנט. מגלים כי מישהו מפר את הפטנט. מגישים לביהמ"ש בקשה לצו מניעה (שיאסור על המפר לייצר/לשווק את האמצאה) במעמד צד אחד. (אפשר לצרף גם את התביעה עצמה ותצהיר של בעל הפטנט) רשם הפטנטים אינו צד להליך. 

השופט שקיבל את הבקשה לצו מניעה, יכול:

1.להעניק את הצו הזמני במעמד צד אחד, ולשלוח אותו לצד השני, אם השתכנע שהתקיימו 5 המבחנים (נדבר עליהם בהמשך – האופצייה הזו לא נפוצה בכלל בפרקטיקה). הצו אמור להיות לכאורה בתוקף, עד למתן פסק דין בתיק העיקרי. הצד השני (המפר) יכול להסכים לצו, יכול לבקש דיון בצו במעמד שני צדדים ולבקש לבטל אותו.

2.לתת צו ארעי (במעמד צד אחד) – עד לזימון שני הצדדים בפני אותו שופט; 

3.לקבוע את התיק לדיון במעמד שני צדדים בתאריך קרוב מאד ולא לתת שום צו. 

המתנגד לצו המניעה (המפר) יכול לחקור בבימה"ש את מי שביקש את צו המניעה, כדי לנסות לבטל אותו. שני הצדדים מסכמים, והשופט מחליט אם לתת צו מניעה או לא. למרות שבד"כ השופטים לא מבינים הרבה בתחום הפטנטים, לא מזמנים בד"כ מומחים לביהמ"ש, כי זו כבר כניסה לשאלה העיקרית עצמה ואנחנו רק בשלב הסעד הזמני. אך כשמגישים בקשה לצו מניעה אפשר לבסס אותה על חוות דעת מומחה. 

בחלופות 1 ו2- - אם השופט נותן צו מניעה, הצד שביקש אותו יפקיד ערבות למקרה ויתברר בעתיד שהצו לא היה הכרחי, והוא גרם נזקים לצד השני (ע"פ תקנות הסד"א). 

על החלטת שופט מחוזי לתת / לא לתת צו מניעה – יש ערעור ברשות לביהמ"ש העליון, אבל לא הרבה עושים זאת, כי הסטטיטיקה מוכיחה שמעט מאד בר"ע מתקבלות. 

מבחנים להוצאת צו מניעה זמני

1.הוכחת זכות לכאורה;

2.שמירת המצב הקיים;

3.מאזן הנוחות בין הצדדים;

4.פיצוי כספי אינו מהווה סעד מתאים;

5.העדר שיהוי;

רישום פטנט לזכותך יוצר זכות לכאורה, כל עוד הזכות לא עמדה במבחן משפטי. המבחן המשפטי הוא כאשר מישהו מפר את הפטנט, ואתה מבקש צו מניעה נגדו, לפי 5 המבחנים. 

בעל פטנט – לא צריך בשלב זה (של בקשת סעד זמני) להוכיח את התביעה כולה, אלא מספיק להוכיח שיש לו פטנט רשום, שהפטנט הופר, ושיש לו סיכוי סביר לנצח בתביעה כולה. 

ביהמ"ש לא בודק את תקפות הפטנט, אלא רק בודק האם יש הפרה לכאורה.

בעל פטנט – לא תמיד, כאשר מפרים לו את הפטנט, הולך לבקש צו מניעה, בעיקר כאשר מדובר בבעל פטנט יחיד מול חברה גדולה שהפרה – משום שאז ביהמ"ש יבקש ממנו להפקיד סכום גבוה מאד כערובה (בשל ההפסדים הצפויים לחברה המפרה, למקרה ויתברר שהצו לא מוצדק). כבר עדיף לו לתבוע אותם בתביעה מלאה (ללא צורך בערובה) ולחכות מספר שנים, להוכיח את תביעתו – ולקבל מהם פיצוי בדיעבד. הערובה תחולט ע"י ביהמ"ש אם הוא יחליט שצו המניעה הצו אינו מוצדק.

פס"ד סחר ושירותי ים – בתביעה של 20 אלף ש"ח, נתבקש צו עיקול, לאחר מכן התברר שהצו לא היה מוצדק. מי שהטילו עליו את העיקול – תבע לאחר מכן 100 אלף ש"ח. תביעת פיצוי של מי שהטילו עליו סעד זמני שלא כדין – לא מוגבלת לסכום התביעה המקורי של הצד שביקש את הסעד הזמני. 

בדיון בצו מניעה זמני יוצאים מנק' הנחה שהפטנט תקף. 

סעיף 49: זכויות בעל הפטנט וסייג לניצול הפטנט [תיקון: תשנ"ה] 

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).

הפרה יכולה להיות הפרה מילולית (כתוב בפטנט מה הוא אמור לעשות, והמוצר המתחרה עושה אותו הדבר), או הפרה של עיקר האמצאה – המוצר עושה משהו דומה לפטנט, לא בדיוק אותו דבר – רוב המפרים הם כאלה. 

לעיתים הדיון בסעד הזמני הופך להיות הדיון במקרה עצמו, ביוזמת השופט – כאשר שופט יוזם את זה – הוא בעצם אומר שהוא לא יתן צו מניעה. כתוצאה מכך הסעד חורג משמירת המצב הקיים וכרוך בהכרעה לגופו של עניין. ככל שההליכים דומים יותר להליך העיקרי (ולא לסעד הזמני) ביהמ"ש ידרוש ביסוס חזק יותר של הזכות לכאורה. 

שמירת המצב הקיים: הוכחת העילה כוללת את הקביעה ששינוי המצב הקיים יגרום נזק בלתי הפיך, במידה ופיצוי כספי יהווה פתרון נאות – לא נוציא צו מניעה. סעד זמני נועד להקפיא את המצב הקיים. השאלה היא האם יש צורך בהתערבות ביהמ"ש בשלב כה מוקדם. זכותו של בעל הפטנט מוכרת כיום כזכות חוקתית (חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, זכות הקניין). "המצב הקיים" הוא שבעל הפטנט הוא המייצר ומשווק את המוצר, שינוי המצב הקיים היא ההפרה, שמישהו אחר מייצר את זה. 

תיק בבימה"ש המחוזי בנצרת – הייתה הפרת פטנט בתחום ההשקייה. שני הצדדים היו קשורים בהסכמים בתחום השיווק. המשווק העתיק את האמצאה שינה אותה קצת, ושיווק אותה עבור בעל הפטנט ועבור עצמו. בעל הפטנט – לא רצה לרוץ לביהמ"ש כי בקשה כזו לסעד זמני הייתה פוגעת במערכת היחסים בין הצדדים. היה מו"מ בן 9 חודשים בין הצדדים, לאחר מכן התיק הגיע לביהמ"ש. בעל הפטנט ביקש צו מניעה כדי לשמור על המצב הקיים. המפר אמר שב9- החודשים האלה הוא כבר נכנס לשוק, ושמירה על המצב הקיים היא שמירת זכויותיו, וכמו כן טען שבעל הפטנט לא עמד בתנאי "היעדר שיהוי" – חיכה 9 חודשים. טמיר: ראוי לנהל מו"מ קצר מאד, שבוע-שבועיים, ואם הוא נכשל – יש למהר לביהמ"ש ולבקש צו מניעה, כדי לעמוד בתנאי "היעדר השיהוי" ובתנאי "שמירת המצב הקיים". הזמן הסביר לבקשת צו מניעה נספר מהרגע שבעל הפטנט יודע על ההפרה, לדעתו של טמיר – מקסימום חודש. 

מאזן הנוחות – ביהמ"ש צריך לבדוק האם ניתן להמיר את צו המניעה הזמני בפיצוי כספי. עריכת מאזן 
נוחות – ביהמ"ש בוחן את ההשלכות של צו המניעה על שני הצדדים. הנזק שייגרם לבעל הפטנט אם לא יינתן הצו מול הנזק שייגרם ל"מפר" אם יינתן הצו. במרבית המקרים הנזק שנגרם לבעל הפטנט הוא גדול יותר, אך יש חריגים: אם המפר כבר הספיק להתבסס בשוק ולמכור מספיק, הוא יוכל אולי לטעון שהנזק שלו גדול יותר מהנזק של בעל הפטנט. 

באותו תיק בבימה"ש בנצרת – מאזן הנוחות נטה לטובת המפרים.
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סעדים זמניים בתביעה להפרת הפטנט

*הוכחת זכות לכאורה

*שמירת המצב הקיים

*מאזן הנוחות

*פנייה בידיים נקיות 

*היעדר שיהוי

פנייה בידיים נקיות – צריך לגלות לביהמ"ש את כל הנסיבות הרלוונטיות, גם כאלה שהן נגדך. אם לא מגלים הכל לביהמ"ש – יתכן והבקשה תדחה בשל פנייה שאינה בידיים נקיות.

היעדר שיהוי – כללי ההתיישנות לפי חוק ההתיישנות לא רלוונטיים לדיני הפטנטים. ככל שמשתהים יותר – יתכן וזה יצביע על אי דחיפותה של הבקשה. 

מקרה בדיני חברות: שני צדדים ניסו לשנות תקנון של חברה, ניהלו מו"מ, וארבעה ימים לפני האסיפה הכללית של החברה צד אחד הגיש תביעה לצו-מניעה. טמיר ייצג את אותו צד, והשופט יהודה זפט (ביהמ"ש המחוזי בת"א) קבע שהיה כאן שיהוי לא סביר. 

בנושאי פטנטים: כאשר מנהלים מו"מ על הפרת הפטנט, יש למהר לביהמ"ש ולבקש צו מניעה לא יאוחר משבועיים-שלושה לאחר תחילת המו"מ, כדי לא להיחשב כ"מאחר בלתי סביר". בתביעות לסעד זמני כאלה – תמיד הצד השני יטען לשיהוי בלתי סביר, אין לו מה להפסיד – מקסימום הטענה לא תתקבל. מי שמאחר ולא מגיש את התביעה לסעד הזמני בזמן סביר לאחר שנודעה לו ההפרה – יצטרך לחכות עד שתתברר כל התביעה בנוגע להפרת הפטנט, התביעה לסעד זמני תידחה (שיהוי לא סביר). מה שמקובל בד"כ הוא שהשופט נותן צו ארעי – קובע דיון מיוחד בנוכחות שני הצדדים במועד קרוב, כדי לברר את העניין, וצו המניעה הוא רק עד הדיון – או שלא נותן שום צו. 

ב90% מן המקרים גורל תביעת הסעד הזמני מכריעה את תוצאת התיק כולו – אם קיבלת סעד זמני, תנצח את התיק כולו, אם לא קיבלת – כנראה שתפסיד. 

טמיר – מעביר ביקורת רבה על השופט זפט (ביהמ"ש המחוזי בת"א) – שמאלץ צדדים לרדת מן הבקשה לסעד זמני, ואם לא – מחייב אותם בהוצאות משפט. השופט הנ"ל מחליט עוד בטרם חקירת העדים מי הולך לנצח בתיק (בשל העומס על בתיהמ"ש) – וזה נוגד את סדרי הדין. 

סעד מסוג אנטון-פילר (ANTON  PILLER):
צו חיפוש ותפיסה אזרחי. בעל הפטנט רשאי לערוך חיפוש בחצריו של מפר, אחר מוצרים המפרים את האמצאה המוגנת ולתופסם – זה יוענק בנסיבות חריגות.

מי שהפר את זכויותיו של בעל הפטנט בתחום הקניין הרוחני, כולל סעדים זמניים - 

רשאי לבקש צו חיפוש ותפיסה אזרחי. במידה וניתן, מאפשר ביהמ"ש לבעל הפטנט לערוך חיפוש בחצריו של המפר, ולחפש מוצרים שמפרים את האמצאה המוגנת. 

איך בעל הפטנט יודע? שכר בלש פרטי, צילם את זה, וכו'. 

דוקטרינת "הפרי המורעל" - בארה"ב כל דבר שהושג בצורה בלתי-חוקית (ללא צו) פסול. אם מוצאים מוצרים שמהווים הפרה של הפטנט – יש להעבירם למשמרת לפי הוראות ביהמ"ש. המשמרת יכולה להינתן לבעל הפטנט עצמו. 

צו כזה הוא מרחיק לכת, מתיר פגיעה בקניינו וחירותו של הפרט (המפר), על אף האמור בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, לכן הוא יינתן רק בנסיבות מיוחדות. במידה וינתן – על המבקש להפקיד ערובה להבטחת הנזקים העלולים להיגרם למשיב, מפר הפטנט. 

יש לשקול טוב האם לבקש סעד זמני מסוג זה – כי אם בעל הפטנט תובע חברה גדולה מאד – ביהמ"ש יבקש ממנו ערבות גבוהה מאד כדי לכסות על נזקיה של החברה, ולא תמיד יש לבעל הפטנט את אותו כסף. לעיתים נעשה שימוש לרעה בסעד זה, בעל פטנט מנסה לקבל צו כזה כי הוא "מהמר" שישנה הפרת פטנט, והוא לא בטוח – אבל ביהמ"ש נוטה לדחות את הצו במצבים כאלה. יש להביא ראיות כדי שביהמ"ש ישתכנע באמיתות ההפרה (למשל, עובד לשעבר של המפר שמוכן להעיד על ההפרה). 

צו אנטון פילר מקובל בהפרות של פטנטים. תפיסת המוצרים המפרים תאפשר לביהמ"ש לקבוע אם אכן הייתה הפרה או לא. ביצוע הצו יכול להקל על הוכחת הנזקים. צו כזה לא יינתן כאשר קיימת דרך חלופית למנוע את ההפרה או להציג את המוצר המפר. 

סעד מסוג מרווה (MAREVA):
צו האוסר על בעל הדין לבצע כל דיספוזיציה בנכסים המצויים ברשותו או בשליטתו. על ידי כך נאסר להוציא נכסים מתחום השיפוט הישראלי או מלשנות את מצבם. יוענק בנסיבות חריגות. 

הצו מגביל הוצאת פריטים מחוץ לתחום השיפוט או שינוי מצבם בתוך תחום השיפוט. המטרה היא למנוע הברחת נכסים. דוג': קיימת מחלוקת לגבי הבעלים האמיתיי של האמצאה. באיזשהו מקום קיימת ההוכחה מי המציא את זה ראשון, ויש חשיבות עצומה להציג את אותה הוכחה בפני ביהמ"ש. בעל הפטנט האמיתי יכול לבקש צו מסוג מרווה כדי שהצד השני לא ינסה להבריח את אותה ההוכחה, או בקשות פטנט, תכניות פטנט, מוצר שכבר פיתחו מכח הפטנט – אל מחוץ לתחום השיפוט. זה שילוב של עיקול וצו מניעה – כדי למנוע הברחת נכסים אל מחוץ לתחום השיפוט, כי ההגנה הפטנטית היא טריטוריאלית. אם אותו אדם יבריח את זה לחו"ל – כנראה שדבר לא ימנע בעדו את רישום הפטנט שם. לשם כך נועד סעד מסוג מרווה. הסיכוי לקבל את הצו הזה הוא נדיר ביותר.

טענות הגנה נגד סעד זמני
1.האמצאה המוגנת אינה כשירת פטנט

2.שיהוי: הבקשה לא הוגשה תוך זמן סביר

3.מניעות / השתק

4.היעדר נקיון כפיים מצד המבקש

5.מאזן הנוחות נוטה לכיוון המפר

6.טובת הציבור 

טענה עובדתית אפשרית: "אין הפרה". כפירה בעובדות המשמשות היסוד להגשת התביעה לצו המניעה. ניתן לכלול טענות שמתייחסות לזהותו של המפר (שם דומה למפר, חברה בעלת שם דומה), שלילת הרקע העובדתי הנוגע להפרה ("אני לא עוסק בייצור/שיווק המוצר המפר").

6 הטענות העקרוניות (המפר לא מתכחש לכך שהוא מייצר את המוצר, אלא מנסה לתקוף את בעל הפטנט – "ההגנה הטובה ביותר היא ההתקפה"):

1.האמצאה הזו בכלל לא הייתה ראוייה להיחשב כפטנט: הטוען כך חייב לתקוף את אחד מן הרכיבים: אמצאה ולא רעיון בלבד, יש אפשרות ליישם אותה, חדשנות והתקדמות אמצאתית. 

הטענה הזו יכולה להיות גם עובדתית, להראות ניצול קודם או פרסום קודם ובכך לשלול את כשירות האמצאה להירשם כפטנט. אם טענה זו תתקבל – יכולות להיות לכך השלכות חריגות גם על צדדי ג' למיניהם, שקיבלו רשיונות מבעל הפטנט להפיץ אותו – כל זה יכול להתבטל. כלומר – אם הנתבע טוען טענה כזו והיא מתקבלת – מה שביקש התובע אינו סעד זמני, כי גורל התיק כולו מוכרע (כי הפטנט מתקבל). מה שנותר לתובע הוא רק בקשת רשות ערעור לביהמ"ש העליון – והסיכויים לקבל רשות הם פחות מאחוז אחד. 

נטייתו של ביהמ"ש כאשר מעלים טענה כזו היא לא להיכנס אליה בכלל, כי זו בקשה לסעד זמני בלבד ולא התביעה כולה. אבל כאשר הוכחת טענה כזו היא קלה ולא לוקחת הרבה זמן – למשל, הצגת פרסום קודם של האמצאה – ביהמ"ש נוטה לקבל את הטענה. 

לעיתים יש הסדרי פשרה מיוחדים לתחום הפטנטים: דוג': פטנט נרשם בישראל, ואז ביקשו רישום פטנט (תוך שנה) בשווייץ. ישנו מפר בשוייץ, והשוק הוא שולי, אבל השוק הגרמני לידו – גדול. מתקיים דיון על הפרת הפטנט בשווייץ, והשוויצרי מעלה את הטענה שהאמצאה אינה כשירה להירשם כפטנט. אם עלויות המשפט בשוייץ גדולות והשוק קטן – והטענה כי האמצאה אינה כשירה להירשם כפטנט תתקבל – יכולות להיות לזה השלכות מרחיקות לכת על השוק הגרמני, החברה הישראלית יכולה להפסיד גם את השוק הגרמני. לכן החברה הישראלית הגיעה לפשרה עם השוויצרים: הם יכירו בזה שהאמצאה כשירת פטנט, ישלמו איזשהו סכום מזערי, ויפיצו את האמצאה בארצם – הפשרה נועדה כדי לא לערער את תקפות הפטנט.
17/06/04

טענות הגנה נגד סעד זמני

השתק – אם בעל הפטנט השלים עם התנהגות המפר, ואישר לו לייצר בכמויות קטנות, לאחר מכן הוא מנוע מלטעון נגד ההפרה הזו. 

סעדים סופיים בהפרת פטנט 

סעיף 183: סעדים במשפטי הפרה: 

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

סעיף 183 מאפשר לבעל הפטנט לקבל צו מניעה קבוע (ולא זמני) ולקבל פיצוי בגובה הרווחים שהפיק המפר כתוצאה מההפרה (עשיית עושר). העיקרון שמדריך את ביהמ"ש בקובעו את שיעור הפיצויים הוא השבת המצב לקדמותו. פרידמן (877) – בעל הפטנט לא רשאי להחזר הפסד פוטנציאלי שהיה יכול להיגרם לו אך לא נגרם בפועל. טמיר – לא מקבל עמדה זו, בשל סעיף 183 (ב) (4). 

מי שתובע פיצויים חייב לפרט בכתב התביעה את הנזקים שנגרמו לו ולאחר מכן גם להוכיח אותם. קיים קושי להוכיח נזקים כספיים בתביעה להפרת פטנט. 

ע"א 264/61 פרו-פרו ביסקוויט כפ"ס נ' פרומין: במשפטים מסוג זה, אפילו שלא ניתן למדוד את הנזק, ביהמ"ש יאמוד את הנזק לפי הנתונים, יקבע הערכה של הנזק. פסה"ד היה לגבי סימן רשום, אבל הוא רלוונטי גם לגבי פטנטים. 

כדי להוכיח כמה הרוויח המפר, בעל הפטנט יכול לבקש צו להגשת חשבונות של הצד המפר. 

בארבעת פסקי הדין האלה נקבע כי ביהמ"ש יכול להעריך את הנזק על סמך אומדן: ע"א 427/82 השתיל נ' אגן יצרני כימיקלים, ע"א 531/71 לחוביצר נ' רידה, ע"א 615/89 מרדכי נ' עיריית גבעתיים, ע"א 410/86 הסנה נ' סורוקר.

כללים לחישוב הנזק

סעיף 183 (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.

תמלוגים סבירים שמקבל בעל הפטנט מן המכירות בהסכם רישוי: בין 5-8% אם בקשת הפטנט מאושרת, והאמצאה נרשמת, בין 2-5% אם הבקשה לא מאושרת. ככל שהאמצאה מבוקשת יותר בשוק (למשל תרופה לאיידס), בעל הפטנט יכול לדרוש (ולקבל) יותר אחוזים. 

סעיף 183 (ב) (4) יוצר בעיות לביהמ"ש לדון מה היו יכולים להיות תמלוגים סבירים, אין קנה מידה אחיד לעניין, זה נותן לביהמ"ש שיקול דעת רחב לקבוע מהם תמלוגים סבירים. 

"בין היתר" –  183 אינו רשימה סגורה, ביהמ"ש יכול לקחת בחשבון גם שיקולים אחרים.

ת.א. (ת"א) 881/94 אלי לילי נ' טבע – ניתן לקחת בחשבון את ערכו של היתרון הכלכלי שהיה לטבע עם הקדמת הכניסה לשוק מיד בתום פקיעת הפטנט. חברת טבע לקחה בחשבון מתי ייגמר הפטנט של לילי, החלה בהכנות לייצור עוד בטרם תמה תקופת הפטנט – יש לחשב איזה יתרון זה נתן לה, ואלי לילי זכאי לפיצוי בגין היתרון הזה (שהוא חלק מן ההפרה). יש לחשב כמה היו מרוויחים אלי לילי אילו טבע לא הייתה נכנסת לשוק מתי שנכנסה, והחלו בהכנות מוקדם כל כך – ואלי לילי זכאים לפיצוי הזה, על ההפרש בין רווחיה בפועל לבין הרווחים הצפויים (לו טבע לא היו נכנסים לשוק). 

לאחר פס"ד זה תוקן חוק הפטנטים, וסעיף 54א מאפשר לעשות ניסויים לפני תום תקופת הפטנט, (כמו שעשתה טבע) – וזו אינה הפרת פטנט. 

ע"א 4500/90 הרשקו נ' אורבך קובע את שיקולי בימ"ש בבואו לקבוע פיצויים על הפרה בתחום הקניין הרוחני. פסה"ד התייחס להפרה של זכות יוצרים, אבל הוא רלוונטי גם לפטנטים. 

ע"פ פס"ד זה על בימ"ש לפסוק פיצויים בין ערכה של הזכות לפני ההפרה לבין ערכה של הזכות אחרי ההפרה, אם ניתן להעריך זאת בכסף. 

בפסה"ד זה נקבעו שיקולים נוספים:

1.ביהמ"ש יכול לקחת בחשבון פגיעה במוניטין של התובע ואת מידת החיקוי.

2.בקביעת פיצוי על גזילת מוניטין יש לחייב במועד הגזילה. ערך המוניטין הוא המחיר שקונה היה מוכן לשלמו. 

3.כאשר במוצר של הנתבעים (המפרים) יש חלקים מפרים של מוצר התובע – יהיה זה מלאכותי לחשב את ערך החלק המפר לאחר שיוצא מהמוצר בכללותו. צריכים לבדוק את המוצר בכללותו, על ההפרה בכללותה. באופן כללי ניתן לחבר פטנט א' ופטנט ב' וליצור פטנט חדש – זו אינה הפרה. במקרה וביהמ"ש קובע שמוצר א' מפר את הפטנט של מוצר ב' (גם אם רק חלק ממנו) – לא ניקח בחשבון את החלק. נתייחס לזה כאילו זו הפרה מלאה. 

4.דרך נאותה לחישוב פיצויים היא ע"פ מחיר המכירה של התובע (כמה דורש בעל הפטנט עבור כל מוצר בשוק) בהפחתת אחוז מסויים כהוצאות (ובסה"כ רווח של התובע) כפול מספר המוצרים שמכר הנתבע. 

5.אפשר לחשב את הנזק ע"פ הרווח שהיה מקבל התובע אם המכירות (שמכר המפר) היו נעשות על ידו. מנגד, המפר יכול לטעון: בעל הפטנט לו היה מוכר בעצמו היה מוכר הרבה פחות ממני.

6.כבסיס ראייתי לחישוב הפיצויים אפשר להוכיח את הנוהג בקשר לתמלוגים בעסק דומה. ככל שיש יותר חברות שעוסקות באותו תחום, בטכנולוגיה דומה – אפשר להשוות כמה תמלוגים הן היו מקבלות במצב דומה. ככל שמדברים על טכנולוגיה שאין בה הרבה חברות – לא ניתן לדבר על משהו דומה/זהה לפטנט שלך, ואין ברירה אלא להביא חוות דעת של מומחים. 

7.כאשר אין נתונים על מחיר ידוע לרישיון שימוש, ביהמ"ש יכול להעריך מה היה המחיר אילו ביקש הנתבע (המפר) רשות שימוש בזכות התובע ולהעריך את הנזק בהתאם לכך. 

8.דרכים נוספות להערכת הנזק יכולות להתבסס על מספר הפריטים המפרים, וקביעת נזק לגבי כל אחד מהם, או ע"י אומדן מס' הפריטים שהתובע היה מוכר אלמלא פעילות הנתבע, וקביעת הנזק לגבי כל אחד מהם. טמיר – זה שיקול מסובך. אם המפר ייצר מוצרים שונים, וכל מוצר הפר את הפטנט – ניתן לחשב את ההפרה לגבי כל מוצר בנפרד.

פיצויים עונשיים:

סעיף 183 (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.

סעיף 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 (הCLAIMS ) שבפירוט של הפטנט המקורי לא נוסחו בתום לב או אם נוסחו שלא בצורה ברורה.

דוג' לניסוח תביעות בצורה לא ברורה/שלא בתום לב: עורך הפטנטים יכול לנסח את הCLAIMS בצורה מעורפלת כדי שבעתיד מישהו יוכל להפר את הפטנט ולטעון שהוא בעצם לא מפר, כי הCLAIMS לא ברורים מספיק.  

מתן חשבונות: 

סעיף 183 (ד): נתבעו פיצויים, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע (המפר) במתן דין וחשבון על היקף ההפרה; (דו"ח כספי על מכירותיו והוצאותיו בתקופת ההפרה). אולם בבואו לקבוע את שיעורם של הפיצויים, לא יהא בית המשפט כפות בדין וחשבון אלא רשאי לקבוע את שיעורם לפי כל נסיבות המקרה; הוראה זו אינה גורעת מתקנות סדרי הדין בדבר מתן חשבונות.

