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מבוא
המחשת התחום
מעשה בממציא בשם זאב אברמוביץ, מהנדס אשר עובד בחברת היי-טק, ואשר לפי ההסכם בינו לבין הנהלת החברה, הוא רשאי בזמנו החופשי לעבוד על פיתוח של רעיונות להמצאות וביחס למה שהוא ממציא הרי שהזכויות ביחס לניצול הרעיונות הינם שלו.
זאב עולה על המצאה בעלת פוטנציאל אדיר, והוא הולך להתייעץ עם חבריו אשר מפנים אותו לעורך פטנטים על מנת לרשום פטנט בכדי שלא יגנבו ממנו את הרעיון (במדינת ישראל ישנם קבוצה של מספר מאות עורכי פטנטים שהמקצוע שלהם הוא להגיש בקשות לרשם הפטנטים, גוף במשרד המשפטים, הממונה על מתן פטנטים לממציאים), והוא פונה למשרד עורכי פטנטים.
משרד עורכי הפטנטים בודק ובוחן את הנושא, ובין היתר האם המצאה כזו כבר נמצאת במקום אחר בעולם, ולאחר הבדיקה מאשרים לזאב שהוא יכול להגיש בקשה וכי כפי הנראה מגיע לו פטנט רשום, וכן מציין שהפטנט הוא טריטוריאלי – בהגשת בקשה ישראלית וקבלת פטנט ישראלי, הזכויות הינן זכויות להן תוקף רק במדינת ישראל.
עורך הפטנטים מסביר לזאב כי על מנת לקבל הגנה מחוץ לטריטוריה הישראלית עליו לבקש פטנט בכל אחת מהמדינות, כאשר מומלץ לרשום במדינות התעשייתיות העיקריות – ארה"ב (השוק המפותח והחשוב ביותר בעולם), המדינות העיקריות של השוק האירופי המשותף (גרמניה, איטליה, בריטניה, צרפת וספרד), סין (אשר הולכת להיות בעוד מספר עשורים אחד הכוחות הראשונים בעולם), יפן (משם חלק גדול מהפטנטים מגיע) והודו.
הרישום בישראל עולה בין 3,000 ל- 4,000 דולר, כאשר הרישום בחו"ל עולה בין 80 ל- 90 אלף דולר (כמובן שברישום פטנט אך ורק בישראל אחרים יכולים להשתמש בכך בארה"ב).
יועציו של זאב מסבירים לו כי כדאי לו להשקיע ברישום וזאב מגייס את הכסף על ידי פדיון קופות תגמולים ולקיחת הלוואות.
רושם הפטנטים מגיש בקשות בכתריסר מדינות, וזאב מקבל אור ירוק על מנת להתחיל לנצל את הפן המסחרי של הפטנט. זאב הינו איש אחד בלבד ואין לו אפשרות לנצל את הפטנט בעצמו, ולכן הוא מחפש אדם מארה"ב איתו יוכל לנהל הסכם רישוי (Licensing Agreement – אחד המכשירים החשובים ביותר בתחום הפטנטים ובו נדון בהמשך – מכירת זכויות ניצול הפטנט תמורת אחוז מהיקף המכירות).
יום בהיר אחד נפגש זאב עם החברה האמריקאית והם אומרים לו שיש בעיה קטנה – לאחר בחינה מסתבר שיש חברה אמריקאית שעושה שימוש באמצאה, כאשר בישראל ובארה"ב השלב הינו עדיין לפני הרישום ובעת בדיקת הבקשות (נציין כי הכיסוי הינו רטרואקטיבי).
זאב חוזר לעורך הפטנטים בבקשת הגנה, אך עורך הפטנטים מסביר לו שהוא לא האיש לטפל בזה – זאב צריך אדם העוסק בתחום הליטיגציה של פטנטים, עורך דין העוסק בתביעות שעניינן הפרת פטנט או ההגנה עליו (קבוצת עורכי הפטנטים לרוב אינם עורכי דין אלא אנשים בעלי השכלה טכנית).
זאב פונה למשרד עורכי דין המתמחה בליטיגציה של פטנטים בארה"ב ונפגש עם שותף בכיר במשרד, אשר טוען שלדעתו יש סיכוי משפטי, כאשר העלות הינה לפי שעות עבודה – 500$ לשעה עבור שעת עבודה של עורך הדין, ו- 250$ לשעת עבודה של עוזר (מחיר שהוא לא מן הגבוהים).
ראשית צריך להתחיל בצו מניעה ונקיטת הליכי ביניים (אנו נדון בנושאים אלו בהמשך), ולדעת עורך הדין יידרש סכום של 100 אלף דולר עד סוף השנה הנוכחית, כאשר תיקים יכולים להתנהל גם 17 שנה, אך לזאב אין את סכום הכסף הנדרש והוא חוזר לביתו אבל וחפוי ראש.
המסקנה – רישום הפטנט אינו תמיד ישים במישור הפרגמאטי, כאשר הפטנט הינו חלק ממערך נרחב של זכויות IPR (Intellectual Property Rights).
תחומי הקניין הרוחני
רשימת זכויות IPR
1. זכויות סטטוטוריות הטעונות רישום – 
1. פטנטים – הפטנט עומד בראש הפירמידה, כאשר יש להגיש בקשות לרשם הפטנטים לאישור הזכות, וללא רישום לכאורה אין זכות.
2. מדגמים.
3. סימני מסחר.
2. זכויות סטטוטוריות אשר אינן טעונות רישום – 
1. זכות יוצרים.
2. סודות מסחריים – חוק עוולות מסחריות 1999 קבע בפעם הראשונה את ההגדרה לסוד מסחרי (במישור העקרוני קיימת חשיבות לתחום זה, כאשר קיים מטבע בעל שני צדדים – סודות מסחריים מחד ודיני הפטנטים מאידך).
3. זכויות בלתי סטטוטוריות – 
1. ידע.
2. מידע חסוי (Confidential Information) – חלק מתחום דיני הסודות המסחריים הקיים באנגליה אך לא בארה"ב.
רשימה זו אינה ממצה, כאשר קיים לדוגמא גם נושא של זכויות מטפחים – יצירת וטיפוח זנים חדשים של פרחים על ידי הכלאה של סוגים שונים, אשר הזכויות בו דומות מאוד לזכויות פטנטיות.
זכויות בסיסיות של בעלים רשום בתחום הפטנטים
· במישור החיובי – ייצור, שיווק, מכירת ידע וזכויות.
· במישור השלילי – מניעת ניצול ההמצאה על ידי אחר.
· תקופת ההגנה הפטנטית – עשרים שנה, כאשר המחוקק אצלנו ובמדינות אחרות בעולם, מתוך מגמת עידוד ממציאים, מפתחים ובעלי רעיונות, אומר לבעל האמצאה כי יש לו מונופול לתקופה של עשרים שנה על מנת שישתלם לו להפיק ולהמציא רעיונות טכנולוגיים ואמצאות.

לאחר עשרים שנה הרעיון הופך להיות Public Domain, רכוש הציבור, וניתן לנצל עובדה זו (כפי שבוצע על ידי חברת טבע).
הסיבות לאי רישום פטנטים
הפטנט הינו הנושא החם ביותר בתחום הקניין הרוחני, אף אם לא הנפוץ ביותר, כאשר המצב בשוק הבינלאומי מבחינת הרישום הינו שהחלק הבלתי רשום עולה בהרבה על החלק הרשום – רק כשישית מהרעיונות נרשמים כפטנט, תופעה מדהימה לכשעצמה, כאשר מדובר בהתפתחות שחלה בדור האחרון ומי שתרמו לה בעיקר הינם האמריקאים, ואנו נסקור את המעמד של דיני הפטנטים כיום.
אי הרישום הינו משתי סיבות – 
· אי היכולת לרשום – יתכן מצב בו מבחינה כלכלית אדם מחליט שאין ברצונו לרשום. 
· אי רצון לרשום – הבעייתיות בשיטת ההגנה הפטנטית הקיימת – 
· התיישנות – כמה זמן לוקח לרשום פטנט. ד"ר מאיר נועם, רשם הפטנטים, הסביר בעבר כי על השולחן שלו מונחים יותר מעשרים אלף בקשות שלא אושרו, והסיפור של רישום פטנט מצריך זמן רב ובחינה.

לפני כמאה שנה הפיתוח הטכנולוגי לא היה מהיר באותה מידה כפי שהוא כיום, ואילו כיום כאשר לוקח לרישום כשלושה או ארבעה שנים קיים חשש שהטכנולוגיה תתיישן עד קבלת הפטנט (ישנן מדינות, לדוגמא דרום אפריקה, שכאשר מגישים בקשה לפטנט מקבלים את הפטנט לאחר מספר חודשים ובדיקה מאוד לא יסודית, שכן הגישה הינה שגם ברישום פטנט הדבר מהווה רק ראייה לכאורה ולפני המבחן המשפטי הדבר אינו סופי, בשונה מרישומים אחרים על פי דין).
· רעיון אינו מוגן – הליך זרחין – בהתפלת מי ים לא ניתן להוציא פטנט על הרעיון עצמו, אלא בכדי להגן יש צורך במוצר או תהליך.
· הגבלת ההגנה ל- Claims (תביעות) לפי רשימה – הבקשה לפטנט סוקרת בראשיתה את הפרטים של הממציא, מספרת לרשם מה יש כיום בתחום, מכילה תיאור של ההמצאה ולבסוף רשימה של תביעות (לדוגמא, ניצול טכנולוגי בדרך מסוימת בלבד, אשר אינה מגנה מפני הליך טכנולוגי אחר המשיג את אותה תוצאה).
· הגבלה טריטוריאלית –  יש מדינות בהן נרשמים יותר פטנטים ויש מדינות בהן רושמים פחות, אך יש צורך ברישום בכל מקום בו רצון להגן.
· פרסום קודם או ניצול קודם להגשת הבקשה – פרסום או ניצול קודם מונעים את אפשרות קבלת הפטנט, זאת גם אם האמצאה הייתה נגישה לציבור ואף אם היא כלל לא הגיעה לציבור, שכן יש צורך בחדשנות.
· עלות ההגנה על זכויות IPR – הסיפור הקלאסי של הגנת IPR במדינת ישראל הינו סיפור של קיבוץ הגושרים נ' חברת Remington לעניין המכשיר Epi-Lady להורדת שיער, שם בעת התביעה לצו מניעה בגרמניה נדרשה הפקדת ערובה עצומה של חמישה מליון דולר שתכסה נזקים, ערובה שהחברה לעולם לא ראתה חזרה – העלות מעודדת את אי הרישום.
פיתוח דיני הסודות המסחריים בדור האחרון הינו פועל יוצא של הבעייתיות בהגנת הפטנטים.
דיני הפטנטים כתחום אינטר-דיסציפלינארי
כתב הפטנט הינו אמצעי לניצול מסחרי ולא מטרה. 
רישום הפטנט הינו בעיה שכן כאשר מגיעים לעורך הפטנטים, עורך הפטנטים מסתכל אך ורק על השאלה האם אפשר לרשום, כאשר רישום הפטנט ועיתויו מהווים בעיה אינטר-דיסציפלינארית – משפטית-כלכלית-פיננסית (בעת השאלה האם לרשום פטנט עולים גם שאלות כגון עיתוי המיסוי, ועורך הפטנטים חייב להתייחס גם לבעיות אלו). 
על עורך הפטנטים להיכנס לשני נושאים נוספים – 
· כיצד מתכוונים ליצור שימוש כלכלי בפטנט – לנושא הרישום היבטים פיננסיים כך שעצה כי ניתן לרשום פטנט בעוד שלמעשה לא ניתן להגן עליו הרישום אחר כך הינה עצת אחיתופל – לפעמים עדיף שלא לרשום את הפטנט מלכתחילה (רוב הממציאים הינם לרוב אנשים בודדים או חברות בעלות משאבים מוגבלים כאשר נכנסים לנושא ההגנה על הפטנט).

אסור להתעלם מנושאים של ניצול כלכלי ועל עורך הדין ועורך הפטנטים להתייחס גם לתחום זה.
· כיצד בכוונת הלקוח לשווק את המוצר – אם ללקוח אין ידע בנושא ועורך הדין ממליץ בכל זאת לרשום את הפטנט הרי שאף אם רישום הפטנט הינה הדרך הנכונה הרי שזו היא עצת אחיתופל – בפועל אם קיימת אמצאה ראשונית אך מישהו נכנס לשוק לפני כן, אין אפשרות להגן על הפטנט.
הגנת הפטנט
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".
קווי היסוד של האמצאה כשירת הפטנט
· אמצאה חורגת מרעיון בלבד – הרעיון עצמו לא ניתן להגנה ואין די בו.
· תהליך / מוצר – האמצאה צריכה להתייחס למוצר או תהליך.
· יעילות – על אמצאה להיות יעילה.
· חדשנות  - העדר פרסום / ניצול קודם.
· התקדמות אמצאתית.
· אמצאת קומבינציה.
תנאי הסף לרישום פטנט
בקשה לרישום פטנט חייבת לעמוד בארבעה תנאי סף – 
· מוחשית – לא רעיון בלבד.
· יעילה.
· חדשה.
· מתקדמת מבחינה אמצאתית.
חדשנות והתקדמות אמצאתית מוגדרים בחוק בסעיפים 4 ו- 5 לחוק הפטנטים, אך מונחים של יעילות מוצר ותהליך לא הוגדרו במסגרת חוק הפטנטים ועל כן יש לפרש אותם על פי הפסיקה הענפה בתחום הפטנטים בארץ וברחבי העולם.
המצאה חורגת מרעיון בלבד
"קונספציה בעלמא אינה אמצאה. ברי שחייבת להיות דרך יישום הקונספציה טרם שנאמר כי לפנינו אמצאה. 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" – החלטת רשם הפטנטים בעניין התנגדות לבקשה לרישום פטנט 34/520, כימיקאלים לישראל בע"מ נ' ציזנר.
תהליך / מוצר
אמצאה היא מוצר או תהליך (אך לא שניהם).
תהליך – שורה של צעדים הכוללים שינויים פיסיקליים או כימיים במוצרי הגלם באופן ההופך אותם לבעלי תכונות שונות.
דוגמא קלאסית לכך הינה תהליך זרחין – לקיחת מי ים והעברתם בתהליך בכדי לקבל חומר גלם חדש – מים מותפלים אשר תכונותיהם שונות.
יעילות
אמצאה כוללת כל שיטה או תהליך ייצור, וכל מוצר חדש שהוא יעיל וניחן בהתקדמות אמצאתית.
סעיף 3 לחוק הפטנטים קובע שמוצר צריך להיות יעיל – האם ניתן להשתמש ולנצל את ההמצאה בפועל, אך קשה לדעת מה למעשה נחשב ליעיל (היה בעבר מוצר פטנטי שנקרא הולה הופ, והייתה גם בקשה לרישום פטנט שהוא חתיכת קרטון מקופלת בשיטה מסוימת אשר נועדה להגנה על הגה מחום הכסף).
כאשר אנו מדברים על יעילות איננו מדברים בהכרח על ערך מסחרי.
יעילות הינה היכולת הפרקטית לנצל את האמצאה בדרך המתוארת בפירוט הפטנט, בתביעות, ובמסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מבקשת הפטנט.
חדשנות – היעדר פרסום או ניצול קודמים
תיאור קודם
המצאה נחשבת כחדשה אם לא פורסמה באופן פומבי בארץ או בעולם לפני מועד הגשת הבקשה. אם הבקשה מתייחסת לאמצאה שנתפרסמה באיזו שהיא מדינה בעולם, אין היא חדשה.
פרסום קודם על פי הוראות סעיף 4(1) לחוק הפטנטים יכול להיות פרסום תיאור שלפיו בעל מקצוע בתחום הרלוונטי יכול לבצע את האמצאה (לדוגמא, בתחום החשמל, אם התיאור מאפשר לחשמלאי ממוצע לעשות שימוש בתיאור, הרי שהדבר נחשב לפרסום קודם).
בעל האמצאה חייב להגן ולשמור על פרטי האמצאה שלו מפני הציבור עד למועד הגשת הבקשה או רישום הבקשה כפטנט.
בפס"ד ת.א 184/93 זנלכל נ' פרי טעים – "ההחלטה אם המידע נשמר בסוד תלויה בנסיבות כל מקרה ומקרה, כך למשל אם מוצר מסוים מגלה על פניו את דרכי הייצור או אם היצרן הציג את דגם המוצר בתערוכה מבלי לסייג זאת או ערך בדרך זו סיורים במפעלו מבלי שנקט אמצעים לסייג שמדובר בסוד או להדגיש כי הסוד הוא מוגן ואין לגלותו, כל אלה יכולים להיחשב לפי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה לחשיפה מרצון של הסוד המקצועי ואין למבקש אלא להלין על עצמו" (ציטוט חופשי).
פרסום קודם – אף אם המידע לא בהכרח הגיע לידי הציבור ואשר נעשה לפני תהליך הגשת הבקשה.
יש צורך בכך שהפרסום ייעשה במקור אחד.
לפי חוק הפטנטים, פרסום במסגרת עיתון או כתב עת, תיאור במסגרת מקצועית, ואפילו הרצאה בפני פורום מסוים ייחשבו לתיאור פומבי, כאשר המבחן לתיאור פומבי הינו האם הייתה הזדמנות לציבור לעיין או לשמוע את התיאור, ובאופן זה נקבע בפס"ד Park Davis & co נ' אביק מעבדות כימיות בע"מ בנושא של המסמכים שנמצאו בספריית מכון ויצמן כי הדבר מהווה פרסום קודם.
שימוש קודם
שימוש קודם פוסל אף הוא חדשנות – היה אדם אשר המציא את העט הכדורי הראשון, בירו, אשר ייצר אבטיפוס של המוצר וחילקו לחבריו על מנת שיעשו בו שימוש ויתנו לו הערות. על בירו להחתים כל אחד ואחד מהם על הצהרת סודיות, ובמידה והוא לא עושה כן הרי שיכול להיות שלאחר קבלת הפטנט יטענו כנגדו כי היה שימוש קודם ויבקשו את ביטול הפטנט.
שימוש הנושא אופי עסקי ואפילו מזערי ביותר מוביל לשלילת חדשנות האמצאה – פס"ד קליינמן מטאור בית חרושת לרשתות ומוצרי מתכת בע"מ נ' גיל גד.
שימוש חדש בנושא מוכר
בשימוש חדש בנושא מוכר יש לבדוק את המעשיות של השימוש, וכך לדוגמא לעניין שימוש בסטנטים קרדיולוגיים למטרות אחרות ניתן לבקש פטנט. 
חריגים
ישנם פרסומים קודמים אשר אינם פוגעים בחדשנות האמצאה, ואלו מופיעים בסעיף 6 לחוק הפטנטים – 
"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 האלה:
(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 תוך ששה חדשים לאחר פתיחת התערוכה;
(3)
הפרסום היה בהרצאת הממציא בפני אגודה מדעית או בפרסום ההרצאה בכתבים רשמיים של האגודה, ובלבד שהגיעה לרשם הודעה על ההרצאה לפני שהורצתה ובקשת הפטנט הוגשה תוך ששה חדשים לאחר הפרסום".
נושא הארכה של ששת החודשים שבסעיף קטן 3 צריך בדיקה – הוא נמצא רק בישראל ומקלקל את הרעיון שבדין הקדימה, אשר לפיו לממציא יש תקופה של שנים עשר חודש מיום הגשת הבקשה בה הוא יכול להגיש בקשה במדינה אחרת בהסתמך על בקשה ישראלית, ותאריך הגשת הבקשה במדינה האחרת ייחשב לתאריך ההגשה המוקדמת בישראל – החלה רטרואקטיבית.
התקדמות אמצאתית
סעיף 5 לחוק הפטנטים – "התקדמות אמצאתית היא התקדמות שאיננה נראית כעניין המובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר נתפרסמו, לפני תאריך הבקשה, בדרכים האמורות בסעיף 4".
כללי הבחינה – 
· 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 בקשת הפטנט.
דרישה זו אומרת שלא די שהאמצאה מהווה דבר חדש שטרם נתגלה בציבור, אלא צריך להראות שזה תורם לתחום הרלוונטי, כאשר התרומה הזו היא שמצדיקה את המונופול של עשרים שנה.
פס"ד הדין הקלאסי בעניין זה הינו פס"ד Hughe's Aircraft נ' מדינת ישראל, שם בית המשפט העליון הגדיר את ההתקדמות האמצאתית כי "כלל בסיסי בשאלת ההתקדמות ההמצאתית הוא, כי יש לבחון את הידע המקצועי הכולל בתחום הרלוואנטי, ולצורך כך מותר לצרף פירסומים קודמים יחדיו לתמונה כוללת. אולם, יש לזכור תמיד, כי גם על פעולת הצירוף האמורה להיות מובנת מאליה לבעל המקצוע במועד הרלוואנטי; שאם נדרש צעד המצאתי לצורך כך - במיוחד מקום בו מדובר בליקוטם של פירורי מידע ממקורות שונים - אין התמונה הכוללת מובנת מאליה, ולא ניתן לומר, כי אין באמצאה שבפטנט משום התקדמות המצאתית".
השופט מרגלית, סגן נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה, דן בתיק של בלאסט נ' דן ובישיבה הראשונה אמר מראש שהוא לא מבין בדיני פטנטים, וכי איך שופט יכול להכריע בנושא של התפתחות אמצאתית? למעשה כל החלק הטכנולוגי מבוסס על חוות דעת של מומחים, ולבית המשפט האפשרות למנות מומחה מטעם בית המשפט, אשר לוקח לו "שלוש וחצי שנים".
בית המשפט בפרשת Hughes סיכם את עמדתו ביחס לדרישת ההתקדמות האמצאתית כדלקמן – "דרישה זו לתקפותו של פטנט רחבה מן הדרישה של חידוש וטעמה בכך שאין די בהיותו של המוצר או התהליך דבר חדש שטרם נתגלה לציבור אלא כי לצורך קבלת הגנתו של החוק יש להראות תרומה ממשית לתחום אשר מצדיקה מתן מונופולין תוך הגבלת חופש הפעולה של אחרים".
אמצאת קומבינציה
כל בקשה לרישום פטנט חייבת להכיל אמצאה אחת בלבד, ואם היא מכילה מספר אמצאות רשאי רשם הפטנטים להורות להגיש בקשה מחולקת – בקשות משנה, אשר כל אחת מהן תתייחס לאמצאה אחת, וזה מוביל אותנו לאמצאת קומבינציה – 
המייחד את הפטנט לקומבינציה הוא, כי ההגנה מוענקת עבור שילובם של שני רכיבים או יותר, כאשר בעצם השילוב מתקבלת אמצאה כשירת פטנט. מאחר שהאמצאה נבחנת כשילוב, אין מניעה כי רכיביה השונים יהיו ידועים כשלעצמם או נעדרי צעד אמצאתי בעמדם לבדם.
במסגרת פס"ד חוסן מערכות הגנה אמינות נ' בכרי קבע בית המשפט העליון שלמרות ששילוב בין מרכיבים שונים הוביל לתוצאה חדשה, השילוב אינו כשר להירשם כפטנט הואיל ולא נדרש כל כישרון המצאתי לביצוע השלב, וכל בעל מקצוע יכול היה לעשות את השילוב – יש צורך בצעד אמצאתי.
כאשר אדם מקבל פטנט אין פירושו של דבר שהוא אינו מטפס על פטנט של אחר – יכולות להיות התנגשויות בין פטנטים שונים, ויכול להיות מצב בו הפטנט של אדם מפר פטנט של אחר.
סייגים לרישום פטנט
סעיף 7 קובע כי לא ניתן לקבל פטנט על זנים חדשים של צמחים או בעלי חיים, זולת אורגניזמים מיקרו ביולוגים שלא הופקו מן הטבע, אך קיים חוק מיוחד המטפל בכך – חוק זכות מטפחים של זני צמחים.
לעניין המצאות רפואיות, לפי הוראת סעיף 7, גם תהליך רפואי לטיפול בגוף האדם אינו כשיר לרישום כפטנט, אך ניתן לקבל פטנט בגין מוצר רפואי – תרופה.
הליכי רישום פטנטים
בעל ההמצאה
סעיף 2 לחוק הפטנטים קובע כי "בעל אמצאה כשירת פטנט זכאי לבקש, לפי הוראות חוק זה, שיינתן לו פטנט עליה", כאשר סעיף 1 מגדיר ""בעל אמצאה" – הממציא עצמו או הבאים מכוחו והם מי שזכאי לאמצאה מכוח הדין או על פי העברה או על פי הסכם"
סעיף 76 לחוק הפטנטים קובע כי "מי שהגיש בקשה לפטנט רואים אותו כבעל האמצאה, כל עוד לא הוכח ההיפך " – הנחה הניתנת לסתירה.
ישנן שלוש חלופות לבעלים אפשריים – 
· הממציא.
· מעסיקו של הממציא.
· רוכש האמצאה.
סעיף 31(3) לחוק הפטנטים קובע כי אחת העילות להתנגדות לרישום פטנט הינה כי "המתנגד, ולא המבקש, הוא בעל האמצאה".
בפס"ד נווטסל נ'Jersey Nuclear Isotopes   אמר בית המשפט את הדברים הבאים – "המתנגד לרישום צריך להוכיח כי עמיתו לא המציא את ההמצאה וכי אין לו זכויות בה. הוכחה זו תיתכן בדרך כלל אם יוכיח שהטוען לזכויות באמצאה שאב את הידע ואת העקרונות של ההמצאה בדרך כלשהי מהמצאתו שלו" – נטילה לא מוסכמת של ההמצאה מבעליה האמיתיים.
פועל יוצא מכך הינו כי אם ההמצאה כשירה לרישום ולא קיימות סיבות אחרות לרשם לסרב לקיבולו, ישנן שתי אפשרויות – אם המתנגד נכשל בהוכחה הרי שהמבקש הראשון יקבל את הפטנט, ואם הוא מצליח בהוכחה, הרי שלפי סעיף 33 "הוגשה התנגדות שעילתה כאמור בסעיף 31(3), רשאי המתנגד לבקש כי הפטנט יוענק לו, והרשם רשאי – בנוסף לכל סעד אחר – ליתן את הפטנט למי שהוכיח כי הוא בעל האמצאה"
הבקשה לרישום פטנט
חשיפת ההמצאה בצורה כזו שבעל מקצוע ממוצע יוכל להוציא לפועל את האמצאה בהסתמך על הממצאים.
הבקשה כוללת את החלקים הבאים – 
· פרטי הממציא.
· תיאור האמצאה.
· התביעות (Claims).
בשלב הראשון הרשם בודק את הבקשה ונותן לה מספר ותאריך – אם מישהו רוצה לתקן את הבקשה, הרי שתאריך הבקשה הופך לתאריך המאוחר יותר.
הבקשה נבדקת על ידי הבוחנים של משרד הפטנטים ובאם היא עונה על הדרישות רושמים ברשומות את קיבול הבקשה עם שם הבקשה ותאריכה.
תיאור האמצאה
סיפור האמצאה, כאשר מטרת התיאור הינה להבהיר ולפרט את דרכי ביצוע ויישום האמצאה, והוראות ביצוע אשר יאפשרו לבעל מלאכה סביר לבצע את מה שמוגדר במסגרת מסמכי הפטנט מבלי צורך להוסיף נופך משלו (במידת הצורך יש לצרף אף שרטוטים).
הפירוט צריך להבהיר איך מבצעים זאת בכל שלב ושלב ואיך מגיעים מנקודה אחת לשנייה.
על הממציא לחשוף את כל המידע שבידיו – 
· מבוא המסביר את מטרת האמצאה (לדוגמא טיפול בכולסטרול גבוה).
· הידיעות הקיימות בשטח המקצועי בו נעשתה האמצאה, ככל שידוע למבקש הפטנט (על הממציא לגלות את כל שהוא יודע, ולדוגמא בסיפור של שי בלס נ' קיבוץ נען, הבקשה הוגשה לאחר שהרשם קיבל את כל האינפורמציה ולבלס נרשם פטנט, אך לאחר חמש עשרה שנה קיבוץ נען ביקשו לבטל את הפטנט בטענה שבלס לא סיפר הכול – הוענקה להמצאה פטנט בארה"ב כמה עשרות שנים לפני כן, כאשר הדבר עבר גם את הרשם האמריקאי אשר היה אמור לבדוק את הנושא, ובלס החליט שלא להגן על הפטנט תוך העדפה שהפטנט לא יבוטל, שכן פטנט שבוטל כאילו לא ניתן לעולם וניתן לדרוש את התמלוגים חזרה, אף שאין פסיקה או תקדים בנושא).
תביעות (Claims)
התביעות הינן הדבר החשוב ביותר בבקשה, כאשר רק עליהן מקבלים מונופול למשך עשרים שנה – יש להסביר בתביעות בצורה ספציפית וברורה.
התביעות הן ההגדרה של עיקרי האמצאה אשר אנו מבקשים עליה את הפטנט, ובמקרה של הגשת תביעות כלליות או שלא יקבלו את הדרישה או שבית המשפט פשוט לא יעניק הגנה (וכך לדוגמא בשימוש במונחים מעורפלים וכלליים – זמן סביר וכד', שאז יש צורך בכך שבעל מקצוע יבין את האמצאה, ואחרת הבקשה יכולה להדחות או הפטנט יכול להתבטל).
רשם הפטנטים יכול לדרוש לתקן את הפירוט שכן הפירוט כללי מדי, ואז על המבקש לתקנו תוך שלושה חודשים. אפשר לבקש תיקון של הפירוט גם אחרי הענקת הפטנט, וזאת לפי סעיף 65 לחוק, "לשם הבהרה או סילוק שגיאה שנפלה בו או לשם צמצום תביעותיו".
סעיף 13(א) קובע כי "הפירוט יסתיים בתביעה או בתביעות המגדירות את האמצאה, ובלבד שכל תביעה כאמור תהא נובעת באופן סביר מהמתואר בפירוט".
בתביעה לגבי הפרת פטנט בודקים האם הופרו התביעות, המגדירות את זכויות בעל הפטנט והיקף המונופול, ואת השימוש שיוכל בעל הפטנט לעשות בפטנט, והיקף הבלעדיות שלו.
ניסוח התביעות
עדיף לנסח את התביעות בצורה קצרה וקולעת, כאשר יש תביעות עצמאיות שהן בלתי תלויות, ותביעות הנגזרות מהן, תביעות תלויות (לדוגמא תביעה ראשונה המגדירה מתקן אשר הפונקציה שלו היא כזו וכזו, תביעה הנחשבת לתביעה עצמאית ובלתי תלוי, לעומת תביעה שנייה המתבססת על התביעה הראשונה אך בהגדרה מעט שונה – מתכת שונה או הליך שונה במקצת).
התביעות אינן מנוסחות בחלל ריק, עליהן להיות נובעות מתיאור האמצאה ומהשרטוטים המהווים חלק ממנה, כאשר ממה שאמרנו עד כה נובע שכל מנסח יעשה כמיטב יכולתו להציע נוסח גורף וכללי של התביעות, אך במידה וזה חורג מתיאור האמצאה זה יפסל או שידרשו לתקן את הנוסח.
הנוסח עלול להיות לא רק כללי וגורף אלא גם דו משמעי – בקשה לקבלת פטנט על מערכת מעצורים ברכב, אשר היא כלשון התביעה "המעצור מבוסס על שיטה מכאנית ו/או הידראולית" יש לצמצם שכן בעצם מדובר בשתי בקשות נפרדות.
לפי סעיף 3 לחוק פטנט יכול להיות מוצר או תהליך, אך לא שניהם, כאשר ההיגיון העומד מאחורי הגישה הזו קובע שיש להגדיר את ההמצאה בצורה ברורה – שילוב של מוצר ותהליך עשוי להוביל לחוסר וודאות.
בתיק טבעול בע"מ נ' נקניק נהריה כשר זוגלובק בע"מ טען הרשם כי הפרקטיקה של רישום תביעות בצורה של Product by process, החלה ככל הנראה בארצות הברית ביחס למוצרים כימיים מסוימים שהיה קשה או בלתי אפשרי להגדירם אלא בהתאם לתהליכים הספציפיים, אך גם בארה"ב הנושא לא ברור ונפסקו שם פסקי דין רבים וסותרים – קיים קושי בהבנת מהות האמצאה והאם מדובר במוצר או תהליך, קושי שגרם לקשיים רבים בבית המשפט בתביעות שהוגשו, כאשר חלק מבתי המשפט ניסו לאבחן בין השימושים וחלק התייחסו למוצר עצמו או לצורת ייצור המוצר. 
לאור הבלבול – אין לאשר בארץ ניסוח תביעות בצורה זו.
פירוש התביעות
בארץ ההלכה הינה שחייבת להיות זיקה עמוקה בין התביעות לשאר חלקי הגשת הפטנט, ניתן אמנם לקרוא את מסמכי הפטנט כמכלול אחד, אך התביעות חייבות להיות נובעות ישירות מהתיאור של האמצאה ומשאר המסמכים.
בפס"ד צוק אור נ' Car Security נקבעו על ידי בית המשפט כללי הפרשנות הבאים:
· כתב הפירוט ובכלל זה השרטוטים המצויים בו, הינם חלק בלתי נפרד ממסמכי הפטנט. הגדרת האמצאה צריך שתעשה על בסיס כתב התביעות וכתב הפירוט גם יחד.
· יש להבחין בין האמצאה לבין המונופול המוענק בגינה – היקף המונופול נתחם על ידי כתב התביעות.
· פרשנות של ביטויים ומונחים בלתי ברורים בכתב התביעות ייעשה לאור האמור בכתב הפירוט.
· קנה המידה לבחינת משמעותם של היקף המונופול והיקף האמצאה, הוא קנה מידה של בעל מקצוע, ולא של אדם מן היישוב (הווה אומר – השאלה היא איך היה מבין בעל מקצוע את היקף האמצאה והמונופול מקריאת מסמכי התביעות והפירוט).
· לאור מסקנות אלה, אין ליצור הבחנה בין הפרה מילולית של הפטנט לבין הפרה של עיקר האמצאה. השאלה בכל מקרה האם איש המקצוע הקורא את תיאור הפטנט היה מגיע למסקנה שהמוצר המאוחר מפר את המונופולין המוגן על ידי הפטנט (פירוש הפרת תביעות – הפרת בדיוק מה שכתוב, או הפרה של עיקר האמצאה).
· אין לאפשר עקיפה טכנית של הניסוח המילולי של הפטנט על ידי החלפת רכיב או השמטת רכיב בלתי משמעותי או בלתי חיוני להשגת עיקר האמצאה או הפטנט. אם המוצר המתחרה פועל פעולה זהה במהותה לזו של האמצאה, באותן דרכים בהם פועל הפטנט, הריהו מפר את הפטנט גם אם אין זהות מוחלטת בין האמצאה לבין המוצר המפר.
· רוחב ההגנה שתוענק לפטנט יושפע ממידת ההתקדמות ההמצאתית הקיימת בפטנט ומידת תרומתה לתחום המקצועי בו מדובר.
בקשה לפטנט מוסף
סעיף 44(א) לחוק הפטנטים קובע כי "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".
פטנט מוסף נועד לשפר את הפטנט היסודי. 
הפטנט המוסף אינו חייב לעמוד בתנאי רישום של הפטנט הראשון, כגון חדשנות או התקדמות אמצאתית, ויירשם כפטנט מוסף – הוא יהיה מבוסס כולו על הפטנט הבסיסי שנרשם כדין, ולכן ייחשב גם הוא כפטנט המשקף אמצאה כשירת רישום.
תוקף הפטנט מותנה בתוקף הפטנט היסודי, אך אם זאת בעל הפטנט יכול לבקש את ביטול הפטנט הבסיסי והשארת הפטנט המוסף, ובמקרה זה הוא יישאר בתוקף עד המועד היסודי.
סעיף 45 קובע כי לא ניתן להגיש בקשה לפטנט מוסף לבקשה שטרם אושרה.
הרחבת התחולה הטריטוריאלית
חוק הפטנטים וכל חוקי הקניין הרוחני המסדירים רישום בפנקס המתנהל על פי דין (סימני מסחר, מדגמים ופטנטים), מעניקים זכויות טריטוריאליות, וכדי לקבל הגנה במדינות אחרות יש לרשום באותן מדינות.
השיטה הטריטוריאלית הובילה ליצירת כללים בינלאומיים המאפשרים רישום פטנט בהסתמך על בקשה שהוגשה במדינה אחרת, על פי כללי דין קדימה, Priority Rule, אשר תחילתו היא באמנת פריז משנת 1883, בתוך 12 חודש (בלבד) ממועד הגשת הבקשה המקורית, ניתן לרשום בקשה מקבילה במדינת האמנה, ולקבל את תאריך הבקשה המקורית (לאחר שנים עשר חודש ייחשב הדבר לפרסום קודם גם למגיש המקורי).
משמעות דין הקדימה – 
· ישראל הינה במקום השלישי בעולם מבחינת רישום פטנטים לעומת האוכלוסייה, כאשר ב- 2005 נרשמו כ- 6,500 פטנטים, אשר שמונים אחוז מתוכן הינן של חברות זרות.
· דין הקדימה מעניק יתרון ממשי לממציא המבקש הגנה בינלאומית, כאשר הוא מונע פסילת בקשת פטנט שהיה ממציא מגיש במדינה אחרת בשל פרסום קודם (שהרי עצם הגשת בקשת הפטנט בישראל נחשבת כפרסום קודם ביחס למדינה אחרת).
· ב- 1967 נוסד ה- WIPO (World Intellectual Property Organization) במסגרת האו"ם, וזאת במטרה לעודד ולפקח על ענייני הקניין הרוחני ברחבי העולם, כיום חברות בארגון כ- 200 חברות.
· ב- 1977 נחתם בוושינגטון ה- PCT (Patent Corporation Treaty) אשר מטרתה הייתה להקים מערכת המאפשרת הגשת בקשת פטנט בינלאומית באמצעות מדינת האזרחות של הממציא, וישראל הצטרפה לאמנה זו.
אמצאת שירות
לפי החוק, אמצאה של עובד במהלך ובעקבות עבודתו שייכת למעביד, כאשר סעיף 132(א) לחוק קובע כי "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".
סעיף זה עוסק באמצאה ולא בפטנט, כך ששאלת האמצאה והבעלות מנותקות.
אם יש סכסוך בשאלה האם מדובר באמצאת שירות, יכול כל צד לפנות לרשם הפטנטים בכדי להכריע בשאלה (באם מדובר בעובד, המעביד יכול להתנגד על פי סעיף 31(א)(3) לחוק).
יתכן מצב בו עובד הגיש בקשה לפטנט וקיבלו ללא התנגדות המעביד, ואז המעביד רשאי לפנות לרשם הפטנטים בדרישה להעביר את הפטנט על שמו בכפוף לכך שהעובד יירשם כממציא (אם כי לא כבעלים).
חובת העובד כלפי מעבידו
סעיף 131 לחוק: "עובד חייב להודיע למעבידו בכתב על כל אמצאה שהגיע אליה עקב שירותו או בתקופת שירותו, סמוך ככל האפשר לאחר שהמציא אותה, וכן על כל בקשת פטנט שהגיש".
יש לשים לב להבדל בין הנוסחים – בסעיף 131 לעניין הדיווח מדובר בתנאים חלופיים (עקב השירות או בתקופת השירות) ואילו בסעיף 132 לעניין הבעלות מדובר בתנאים מצטברים – חובת ההודעה רחבה יותר.
במסגרת ההודעה למעביד על האמצאה, על העובד למסור את כל הפרטים, והוא חייב לסייע למעביד לקבל פטנט על האמצאה לזכות המעביד.
במקרה שהעובד מסרב לסייע, המעביד יכול לפנות לרשם שיעזור לו לבצע דרישות שהיו מוטלות על העובד – העובד גם חייב בסודיות (חשוב לזכור שאחד מהתנאים לקבלת פטנט הינו החדשנות והסודיות) – סעיף 141 לחוק: "כל עוד לא הוגשה בקשת פטנט על אמצאת שירות, לא יגלו העובד, המעביד וכל אדם שהדבר נמסר לו בסוד, פרטים על האמצאה".
המקור לדרישת הסודיות מבוסס על העיקרון שאדם אינו רשאי לנצל לטובת עצמו מידע שנמסר לו מתוקף יחסי אמון בין המוסר למקבל (בכפוף לפסק הדין בעניין צ'ק-פוינט).
לעניין עובדי מדינה קובע סעיף 137 לחוק: "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 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" – תקופה ארוכה יותר לאנשי הסקטור.
תנאים לאמצאת שירות
· הכלל – 
· אמצאה של עובד.
· קיום יחסי עבודה בין עובד למעביד.
· עקב שירותו.
· בתקופת שירותו.
· החריגים – 
· בכפוף להסכם אחר (כך לדוגמא לעובדי אוניברסיטה יש הסכם לגבי אחוז התגמולים אשר יגיעו לממציא).
· בכפיפות לויתור המעביד תוך 6 חודשים – אם קיים מצב בו ניתן לטעון שהמעביד ויתר על זכותו, האמצאה תישאר בבעלות העובד.
אמצאת בעלי עניין 
מה המצב המשפטי ביחס לאמצאת בעל מניות, שליטה, או דירקטור? האם ניתן לטעון כי לא קיימים יחסי עובד מעביד?
כדי לשייך את האמצאה לחברה יש להוכיח שלושה דברים:
1. הבחנה בין תפקיד אותו אדם כעובד לבין פעילותו כדירקטור או בעל מניות.
2. האם העבודה אמיתית או פיקטיבית.
3. האם ניתן לקבוע מה שכרו של האדם לעובד.
ויתור מכללא של המעביד
מעביד שנטש את רעיון הפיתוח או שהתעלם מדרישות העובד לגבי האמצאה ומהצעותיו, ייחשב כמי שויתר על בעלותו (אמירה זו הינה בעייתית, כאשר יתכן מצב בו המעביד מתעלם מהדרישות שלא במסגרת העבודה, ולאחר כך המעביד מנסה להתנער מכך).
בעלות קבלן משנה
· ת.א (ת"א) 1843/91 SGD הנדסה בע"מ נ' שרון – נקבע כי אמצאת קבלן משנה שייכת לו ולא למעסיקו.
· אמיר פרידמן, בספרו על פטנטים ביחס פסק דין אנגלי, מציע לקבוע כי בדומה לדיני זכויות יוצרים המזמין יהיה בעל הקניין הרוחני.
הבעלות באמצאה לאחר זמן השירות
בשל המבנה המיוחד של "עקב שירותו ובזמן שירותו", מתעוררת השאלה בבעלות באמצאה שלאחר זמן השירות – החיוב בתנאים פותח פתח להתחמק מכך.
את עניין "עקב שירותו" ניתן לבחון, אך מהחלק השני של "זמן שירותו" ניתן לכאורה להתחמק ביתר קלות.
השאלה המנחה היא איזה תמריץ יש לעובד שלא לשקר – אם הוא יהיה שותף, אם המעסיק ישתף אותו ברווחים, האינטרס שלו לשקר יהיה קטן יותר. 
כעיקרון ניתן להחתים בחוזה את הבעלות באמצאה לאחר זמן השירות כשייכת למעביד, אך המדיניות המשפטית בישראל פוסלת כמעט מכל וכל הגבלות על חופש העיסוק, ותנאים והגבלות שחלים על העובד מחייבים ניסוח זהיר (בפס"ד צ'ק פוינט ניתן לראות כי חובת הצינון חייבת להיות מוגדרת בחודשים, הנושא שהחברה עוסקת בו צריך להיות מוגדר, וצריכה להיות גם הגבלה טריטוריאלית – שלילת של נושא חוזי אי תחרות).
הסכם מעין זה יכול להיות גם הסכם מכללא (אף שלדעת המרצה החברות מקפידות להחתים על חוזים מאוד ברורים).
ויתור תוך שישה חודשים
האם יכולים להיות תקלות בנושא זה?
דוגמא מפורסמת קשורה לפיתוח החץ, שם הייתה הודעה של אחד המפתחים למערכת הביטחון על דרישה לרשום פטנט תוך שישה חודשים, ומישהו תיעד את המכתב במקום לטפל בו (מערכת הביטחון ראתה שהיא אשמה במחדל, ולבסוף הנושא נסגר בפשרה).
זכות העובד לתמורה בעד אמצאת שירות
סעיף 134 לחוק: " 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'"
הועדה לענייני פיצויים ותמלוגים – שלושה נציגים שימונו על ידי שר המשפטים, שופט עליון, רשם הפטנטים ופרופ' מהאקדמיה.
התנאים בהם תתחשב הועדה:
(1) התפקיד בו הועסק העובד;

(2) טיב הקשר בין האמצאה לעבודת העובד;

(3) יזמתו של העובד באמצאה;

(4) אפשרויות הניצול של האמצאה וניצולה למעשה;

(5) הוצאות סבירות בנסיבות הענין שהוציא העובד להשגת הגנה על האמצאה בישראל.
ככל שהקשר לעבודה קטן יותר, העובד יקבל יותר – המטרה היא לפצות את העובד על ההפסד.
רישיון כפייה
ממציא עלה על אמצאה למנוע חילופי למנוע בנזין, והוא הולך למשא ומתן עם יצרנית מכוניות – באפשרותה למנוע את השימוש באמצאה בכדי שלא לפגוע בעסקיה, כאשר באפשרות הממציא לעשות זאת בעצמו או באפשרות בעל הזכויות לרכוש את הזכויות רק בכדי למנוע את השימוש.
החוק מעוניין למנוע מצב זה שהרי מתן המונופול הינו בכדי להרחיב את הרווח לחברה, ובכדי למנוע מצבים מעין אלו קבע חוק הפטנטים גורמים משפטיים שימנעו זאת, וכל גורם רשאי לפנות לרשם הפטנטים בכדי לבקש מניעת חוסר ניצול של אמצאה קיימת. 
סעיף 117 לחוק הפטנטים – סמכות ליתן רישיון 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".
דבר זה נכון גם לגבי מי שיש לו הסכמי רישוי בלעדיים (Licensing Agreement), אשר דינם כדין בעל הפטנט.
שיקולים בהענקת רישיון בכפיה
הגורם המקבל יוכל להשתמש בזכויות של בעל הפטנט בכפוף לתנאים שיוטלו על ידי הרשם. במאמר מוסגר מבקש המרצה להעיר כי שימוש לרעה יכול להיות לא רק מצד בעל הפטנט אלא גם מצד המבקש, כאשר דוגמא קלאסית לכך ניתן למצוא בת.א. (מחוזי ת"א) 831/94 Eli Lilly & co נ' טבע ואחר', שם בית המשפט קבע כי עצם בקשת רישיון הכפייה מצד טבע נעשה בחוסר תום לב וכמכשיר לקבלת מידע על אמצאה, כאשר הכוונה הייתה לשימוש לאחר תקופת הפטנט. 
סעיף 122 לחוק: "הרשם בבואו לדון בבקשה למתן רשיון לפי סעיף 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".
אם אושר רישיון כפייה בארץ, ניתן לנצל אותו גם בשוק אחר, ואם בעל פטנט עשה שימוש במדינת שוק אחד, יהיה קשה לקבל כנגדו רישיון כפייה במדינת שוק אחרת.
רשם הפטנטים יכול להגביל את זכויות בעל הפטנט, אשר ההגבלה יכולה להיות כללית או חלקית, כאשר הרשם יכול לקבוע תנאים של ניצול.
בעניין של הסטנטים, נטען כנגד ג'ונסון אנד ג'ונסון שמדובר היה בתרגיל, וכאשר הם ראו שהולכים לבקש רישיון כפייה, היא הודיעה כי תוך שלושה חודשים יכוסה הביקוש.
בסעיף 117 דורש הסעיף כי בעל הפטנט "ניצל לרעה את המונופולין", כאשר יש צורך לפרש מושג זה. בסעיף 119 קובע החוק – "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".
תנאי ראשון – אי אספקה, תנאי שני – ניצול מונופולין לרעה.
מטרת הסדר הרישוי בכפייה הינו הגנה על משק המדינה, לכן קנה המידה המרכזי הוא מידת הנזק הצפויה ממעשיו וממחדליו של בעל הפטנט. 
ניצול מעמד מונופוליסטי יכול להיעשות הן על ידי מחדל (אי ניצול הפטנט בכלל) והן על ידי מעשה (הכתבת תנאים בלתי הוגנים). קיים מוסד שנקרא Tying arrangement – כל ניסיון לקשור תנאים זרים הינו ניצול לרעה של מעמד מונופוליסטי. 
ההכרעה נעשית בהתחשב באותו שוק רלוונטי בו מבוקש רישיון הכפייה, כאשר רישיון כזה לא יוענק אם יש הסבר סביר לאי הניצול או למעשה בעל הפטנט.
קיימת הגבלת זמן – סעיף 117(ב) קובע כי: "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".
הפרמטר הראשון שיש לקחת בחשבון הינו שהמבקש יכול לספק את הפגם, ובפס"ד Eli Lilly היה על בית המשפט המחוזי דחה את טענת הנתבעת כי ריפוי הפגם יהיה על ידי ייצור בפועל.
טובת הציבור
מי קובע מהי טובת הציבור? רשם הפטנטים.
סעיף 54א קובע כי מותר לעשות פעולה ניסיונית 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 שבה 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;

לענין סעיף זה, "רישוי" — אישור, היתר או מסמך אחר הנדרש כדין לצורך שיווק מוצר".
טבע הפכה לחברה שוות מיליארדים בשל כך שהייתה לה מערכת מעקב על פטנטים לתרופות והיא דאגה לצאת עם תרופה גנרית כבר יום לאחר פקיעת הפטנט, כאשר היא החלה בהיערכות לכך מספר שנים קודם לכך – סעיף זה חוקק בעקבות פסק הדין בעניין Eli Lilly כאשר חברת טבע התכוננה מראש לתאריך פקיעת הפטנט (למעשה סעיף זה קיים בספר החוקים למרות לחץ אמריקאי). הדגש הוא על פעולה ניסיונית.
הזכות לתמורה סבירה
בעל הפטנט ניהל משא ומתן עם מבקש רישיון הכפייה, והציג לו דרישות בלתי סבירות – תמלוגים בלתי סבירים. הסבירות נמדדת על ידי הזמינות של האפשרות להשיג את האמצאה נשואת הפטנט – ניקח לדוגמא תרופות חשוכות מרפא כגון ניוון שרירים – מהם תמלוגים סבירים? לא קיים כזה דבר – ברגע שהזמינות נמוכה, התשלום שיש לתת מבחינת תמלוגים גדול לעין שיעור. 
רשם הפטנטים יפעיל את סמכותו רק אם דרישות בעל הפטנט יובילו למבוא סתום, זאת ללא בדיקת השיקולים העסקיים אשר יתכן ודווקא יובילו לקבלת תנאים בלתי סבירים.
רשם הפטנטים ייקח בחשבון את תוקפו של הפטנט הרשום – האפשרות לקבל רישיון כפייה פחות טובה ככל שהפטנט צעיר יותר – אם אנו בשלב מתקדם בחיי הפטנט אך זה עוד לא נוצל, ההתנגדות של בעל הפטנט תהיה קשה יותר.
בקשה לרישיון כפיה המשקפת את צרכי משק המדינה והצרכנים – הרשם צריך לשקול האם קיים צורך ציבורי מיידי וממשי, ובאם כן הוא יעניק את הרשיון בהתאם לכך, ובאם לא הרי שהוא צריך לבדוק את הצורך הממשי.
סעיף 126 לחוק קובע כי רישיון כפייה אינו ייחודי ואינו מפקיע מבעל הפטנט את זכויותיו – קיים הבדל בין sole licensing (מתן רישיון, אך הבעלים רשאי לנצל אף הוא את הפטנט) לבין exclusive licensing (מתן רישיון, כך שאפילו הבעלים אינו רשאי לנצל את הפטנט). 
הרשם קובע את התנאים ואת התמורה שעל המבקש לשלם, וכן מתי יבוטל הרישיון ותנאים נוספים – זכות תמלוגים בהתאם לערך המסחרי של הרישיון.
לפי סעיף 125 הרישיון ייכנס לתוקף 30 יום לאחר ההחלטה.
לפי סעיף 126א הרישיון לפי פרק זה לא ניתן להעברה.
זכויות בעל הפטנט
סעיף 1 לחוק קובע כי ניצול של אמצאה כולל ייצור, שימוש, הצעה למכירה, מכירה או ייבוא של האמצאה המוגנת.
סעיף 49 מדבר על 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).

 (ב)
אין במתן הפטנט משום מתן רשות לנצל אמצאה ניצול שלא כדין או בדרך שיש בה משום הפרת זכויות קיימות על פי כל דין".
פסקה ב' לא מאפשרת שימוש בפטנט בכדי לפגוע בפטנט של אחר.
הפרה מילולית והפרת מהות האמצאה
סעיף 49 מונה את סוגי ההפרות – 
· הפרה מילולית – כאשר המפר מעתיק את התביעות כלשונן אף אם משנה במקצת את מאפייניה החיצוניים. מי שמפר פטנט הפרה מילולית עושה שלא בחוכמה – יש להקדיש להפרה מחשבה ולא להפר את האמצאה המוגנת בהתאמה מושלמת, אלא אם כן למפר סיבה להאמין שהוא יזכה במאבק המשפטי.

הפרה מילולית קיימת כאשר קיימת הקבלה המצוטטת על ידי התביעות, וזה המוצר המפר.
· הפרת מהות האמצאה – תתבצע כאשר המפר השתמש באלמנטים המהותיים הכלולים בתביעת הפטנט.

הפרת עיקר האמצאה לא מוגדרת בחוק הפטנטים, ולכן יש לפרש את המונח במובנו המילולי ועל פי פסיקת בתי המשפט – מושג זה מתייחס לתוכן ולמהות של האמצאה כפי שמתואר במסגרת תביעות הפטנט.

כדי להכריע שקיימת הפרה של עיקר האמצאה יש לקבוע את היקף ההגנה הפטנטית והיקף המונופולין המוגן – קריאת התביעות ופירושן, וכמובן שהפירוש יכול לנוע מכיוון לכיוון – פירוש פטנט דומה לפירוש מסמכים חוזיים – מקובל לפרש את הפטנט כמסמך אחיד ושלם, כאשר הגישה המקובלת כיום בפסיקה בנוגע לפרשנות התביעות אינה מוגבלת למינוח המילולי המדויק, אך מצד שני אינה רחבה מדי (ישנם מקרים בהם קיימים מושגים דו משמעיים במסגרת התביעות).

המבחן הוא האם בעל מקצוע סביר היה מבין שהממציא התכוון שהשימוש במרכיב של האמצאה כמתואר בתביעות יהווה דרישה מהותית והכרחית להגנת הפטנט – אם המוצר המתחרה מבצע פעולה זהה לפעולה המתבצעת על ידי המוצר המוגן, אזי יש לנו הפרת עיקר האמצאה.

בת.א 2051/69 אינטקו אסטבלשימנט נ' קרול ספשה אמר בית המשפט המחוזי שיכול כל אדם להפר פטנט על ידי הפרת המפורט בתביעות, אך במציאות יקרה רק לעיתים רחוקות  שמפר של פטנט ינהג בדרך פשוטה וגלויה כל כך, ולרוב ינסה המפר להסוות את ההפרה על ידי כך שישנה במקצת, אך אם מדובר רק בקווים בלתי חשובים של הפטנט כפי שמוגדר בתביעות, עדיין נאמר כי מדובר בהפרה שכן מדובר בעיקר האמצאה.

שאלה משפטית תוכרע על ידי השוואת המוצא המתחרה לתחום המונופולין הנתבע במסגרת תביעות הפטנט – יש צורך באיזון בין זכות בעל הפטנט לקבל הגנה מפני הפרה לבין האינטרס הציבורי לקבל גילוי נאות במסגרת התביעות.
תיאורית האקוויוולנטיות
חוק הפטנטים מגן גם מפני הפרה של תמצית האמצאה, כאשר הכלל הבסיסי אומר שהחלפת אלמנט אחד ממרכיבי האמצאה לא תהווה הגנה מספקת מפני הפרה כאשר המוצר המתחרה פועל פעולה זהה המושגת בדרכים זהות במהותן לאלו הכלולים בתביעות.
לפי תיאוריה זו המפתח לשאלת קיום ההפרה יימצא על ידי פרשנות של תביעות הפטנט, ולכן יש חשיבות עליונה לאופן הניסוח והיקף הניסוח של התביעות.
בתי המשפט האמריקאים ניסו לקבוע כללים חד משמעיים לבחינת הפרת פטנט, על ידי השוואה בין המוצר המתחרה למוצר המוגן. שינוי בלתי מהותי מתבטא בשימוש במרכיבים מקבילים או הפחתת אלמנטים שניתן לוותר עליהם בלי שהתוצאה משתנה. כדי שהמוצר המתחרה יחדור לתביעות, יש צורך בזהות של הדרכים של האמצעים ושל התוצאות.
בתי המשפט בארצות הברית קבעו כי לפעמים יש צורך לבחון את הנסיבות דרך הפריזמה של בעלי מקצוע בתחום – בעל מקצוע כזה יכול לקבוע את מהותו ומטרתו של המרכיב שהוחלף או הושמט – אם הוא קובע שהוויתור על האלמנט אינו משנה דבר, או האלמנט המוחלף מבצע אותה פעולה, הרי שיש חדירה ופגיעה בתביעות ובפטנט.
לדעת המרצה אין זה נכון – בפס"ד בלאסט נ' קיבוץ דן עלתה השאלה של פטנט שהיה שייך ליהושע בלאסט וקיבוץ נען ביקש לבטל את הפטנט עקב היעדר חידוש, והיה צורך בעדות מומחה. בלאסט השיג חוות דעת של פרופ' ידוע בתחום ההשקיה מהטכניון. קיבוץ דן לעומת זאת לקח סטודנטית צעירה אשר ביקשה מאותו פרופ' חוות דעת מסוימת, והקליטה אותו כאשר הוא מוכן לתת חוות דעת נוגדת לחוות הדעת שנתן (בתום ההפסקה בדיון הוסכם שהפרופ' מיוזמתו יבטל את ההצהרה ויגיד שהוא אמנם נתן חוות דעת אך שהיא אינה בלעדית).
השאלה הייתה לעניין הסכם הרישוי בו בלאסט דרש אחוזים מסוימים גם לאחר תום הפטנט, כאשר המרצה טען שלא ניתן לעשות זאת (וזאת בעקבות פסקי דין מארצות הברית שם נטען שלא ניתן לתת תמלוגים לאחר פקיעת פטנט, שהרי האינטרס של המחוקק הוא שלאחר תום הפטנט תיהפך האמצאה לנחלת הכלל). 
בפס"ד Hughes נ' מדינת ישראל קבע השופט שמגר שבבחינת הפרת פטנט יש לבחון תיאוריות מושרשות ברחבי העולם ובתוך כך את תיאורית האקוויוולנטיות המושרשת בארה"ב, שם היא עוגנה בפס"ד ג'נקינסון אשר קבע כי על בית המשפט לבדוק את המהות ולא את הפורמאליות, וניתן להכריע במחלוקת על ידי בדיקת מהות השינוי שנעשה במוצר החדש לעומת המוצר עליו מגן הפטנט.
לפי פרידמן בספרו, בהתאם לתיאורית האקוויוולנטיות המפתח לפתרון השאלה האם המוצר מפר את הפטנט, טמון בפרשנות תכליתית של תביעות הפטנט, ולפיכך יש משמעות מכרעת ולעיתים הרת גורל לאופן ניסוח תביעות הפטנט.
בפסק הדין בעניין ג'נקינסון משנת 1997, שם נקבע שאין לקבוע מראש כללים נוקשים וחד משמעיים בבחינת ההפרה של האמצאה המוגנת, בהתאם לגישה זו יש לבחון כל מקרה לגופו כאשר בכל מקרה יושם הדגש על המבחנים הרלוונטיים ועל הנסיבות המיוחדות של העניין. הערכאה השיפוטית צריכה לבחון האם המוצר המתחרה כולל אספקטים מהותיים הדומים לאלו המתוארים במסגרת תביעות הפטנט, כאשר שאלה זו הינה שאלה עובדתית.
ניתן לבחון את המוצר גם לפי מידע שהיה קיים במועד ההפרה, ולא רק במועד הגשת בקשת הפטנט (מבחינת פרשנות), אך אין זו ההלכה המחייבת בארה"ב.
הסכמי רישוי
בעל הפטנט יכול להיות חברה ענקית, כגון טבע, אשר מהווה את האינטגרציה בין בקשת הפטנט, קבלתו וניצולו, אך 90% ממציאי הפטנטים הינם אנשים פרטיים ללא משאבים לניצול נאות של הפטנט.
רשות השימוש באמצאה מוגנת נועדה לאפשר לממציא לקבל תמורה על כוח ההמצאה שלו ותרומתו לידע האנושי, ולצורך כך הוא מקבל מונופול מהמדינה (נושא הסכמי הרישוי רלוונטי לכל דיני הקניין הרוחני, כאשר למעשה החלק הכפוף להסכמי הרישוי אך לא כתוב, כגון סודות מסחריים, גדול בהרבה מהחלק הכתוב, כגון בפטנטים).
רשות השימוש בפטנט אינה מרחיבה את המונופול של בעל הפטנט אלא מהווה חלק בלתי נפרד ממנו, וכך נקבע על ידי חוק ההגבלים העסקיים כי זכות שימוש בפטנט אינה מהווה הסדר כובל.
רישיון ייחודי לעומת שאינו ייחודי
סעיף 84 לחוק הפטנטים – "בעל פטנט רשאי ליתן בכתב רשיון, יחודי או לא יחודי, לניצול האמצאה שעליה ניתן הפטנט, ורשאי לעשות כן בעל אמצאה שעליה נתבקש פטנט" – עולה השאלה מה יקרה באם בסופו של דבר האמצאה שעליה נתבקש פטנט לא תזכה בפטנט.
רישיון ייחודי מופיע בסעיף 85 לחוק הפטנטים – "בעל פטנט רשאי ליתן בכתב רשיון, יחודי או לא יחודי, לניצול האמצאה שעליה ניתן הפטנט, ורשאי לעשות כן בעל אמצאה שעליה נתבקש פטנט".
בנוסך לרישיון ייחודי, באפשרות בעל הפטנט להעניק רישיון שאינו ייחודי ומוגבל מבחינה פונקציונאלית, גיאוגרפית או מבחינת תקופת הרישיון – סעיף 86 לחוק – "רשיון לא יחודי בפטנט מעניק זכות לנצל את האמצאה נושא הפטנט בהיקף ולפי התנאים שנקבעו ברשיון".
זכות התביעה בגין הפרת פטנט
להבדיל מבעל רישיון ייחודי אשר יכול לנהוג בפטנט מנהג בעלים, בעל רישיון שאינו ייחודי אינו רשאי לנהוג כך ביחס לפטנט והסכם הרישוי מחייב רק במערכת היחסים שבין בעל הפטנט למורשה.
לעומת זאת, לדעת עמיר פרידמן, גם לבעל רישיון שאינו ייחודי הזכות לתבוע בגין הפרת פטנט, כאשר עלינו לקחת בחשבון כי בדרך כלל תנאי הרישיון ינוסחו בכתב בהסכם.
תוקף הסכם רישוי
מבחינת מערכת היחסים שבין בעל הפטנט למורשה הרי שרישיון יכול להיעשות גם מכללא, על ידי התנהגות, אך הסכם מעין זה לא יהיה תקף כלפי צדדים שלישיים, אשר ביחס אליהם קובע סעיף 87 לחוק כי: "אין תוקף לרשיון על פטנט כלפי שום אדם זולת הצדדים לרשיון, אלא אם נרשם לפי חוק זה" – רק אם נרשם במרשם הפטנטים.
במקרה של בעלות משותפת ניתן להעניק רישיון אך ורק בהסכמת כל השותפים, אך באפשרות בית המשפט ליתן רישיון גם אם ישנם מתנגדים בכפוף לכך שהסכם הרישוי לא יסתור את הסכם השותפות ולא יפגע בזכויות של צדדים שלישיים.
מתן הרישיון
עם מתן הרישיון הבקשה נרשמת בפנקס הפטנטים, כאשר הרשם מקבל את כל המסמכים הרלוונטיים ורשאי לערוך בירור.
מתן רישיון מפורסם ברשומות בצירוף כתובת המורשה, מהות ההרשאה ותאריך הקיבול.
זכויות בעל הרישיון
ביטול הפטנט גורר אחריו גם את ביטול הרישיון, ועל כן לבעל הרישיון מעמד בהליכים לפני רשם הפטנטים.
בעל הרישוי הינו בעל זכויות לייצור, שיווק, ומכירת ידע:
· זכויות לייצור ושיווק – במקום להרחיב את מערך ההפצה למדינות נוספות, לחברה מקומית בעלת פטנט האפשרות לחתום על הסכם רישוי עם גורמים מקומיים במדינה הזרה, תמורת חלק מרווחי הפטנט, תשלום מזומן, תמלוגים או קרן סיכון משותפת (Joint Venture Company).
· מכירת הידע – אם אין באפשרות החברה המקומית לנצל את הפטנט בכל העולם, באפשרותה לבצע הסכמים של מכירת הידע בעבור תשלום חד פעמי.
שיקולים וחלופות בהענקת זכויות רישוי
· כלל עולמי או למקום מסוים.
· עצמאי או חלק ממערך הפצה ושיווק בינלאומי.
· רישוי כחלק מ- Joint Venture.
תוקף הסכמי הרישוי
לעניין זה מספר חלופות – 
· כתוקף תקופת הפטנט (עד 20 שנה).
· תקופה מוגדרת (בעסקאות בינלאומיות מקובלות תקופות של בין 5 ל- 10 שנים).
· תוקף לפי תפוגת הפטנט במדינות השונות – בהנחה שתאריך תפוגת הפטנט שונה ממדינה למדינה, באפשרות בעל הפטנט לקבוע בהסכם רישוי כי תאריך התפוגה משתנה ממדינה למדינה.
· עד התיישנות הידע והפיכתו ל- Public Domain (כך למשל בשוק המחשבים והתרופות).
תמורה עבור מתן רישיון
התמורה יכולה להיות במזומן, באמצעות הסכם תמלוגים, מניות בחברה משותפת, שילוב של הללו, או תמורה מיוחדת במכירת ידע חד-פעמית על ידי בעל הרישיון.
· תשלום חד פעמי במזומן (Down Payment) – גישה זו מאפיינת בעיקר קונצרנים גדולים, שם התמורה לממציא ניתנת מראש, ללא תלות ברווחים שההמצאה תניב לבעל הרישוי.
· הסכם תמלוגים – הפתרון המקובל, בו הממציא מקבל אחוז מסוים מהכנסות המוצר במשך תקופה, כך שהתשלום לממציא מושפע באופן ישיר מההצלחה המסחרית של המוצר.

אף שישנם כללים לקביעת תמלוגים, היוצא מהכלל גדול יותר מאשר הכלל. בהסכמי פטנטים תשלום התמלוגים לרוב נמוך, ובהסכמי רישוי המבוססים על פטנט נהוג לשלם בין 5 ל- 8 אחוז מהיקף המכירות, אך ישנם חריגים, לדוגמא המצאה שאין לה מתחרה בתחומה – התמלוגים הינם פועל יוצא מזמינות החברות המעוניינות לייצר את הפטנט, וכך לדוגמא בשוק הגנטיקה התעשייתית (שוק בו מתכננים את גודלם וטעמם של מוצרי מזון) האחוזים לתמלוגים במיזמים משותפים ייחודיים מעין אלו הינם גבוהים יחסית, בשל המספר המועט של החברות העוסקות בתחום (כ- 10 חברות בלבד).

מקבל התמלוגים צריך לדאוג מראש לתמלוגי מינימום, כאשר התמלוגים משולמים מיום ההזמנות הראשונות (אלא אם מדובר בתמלוגי מינימום).
· מניות בחברה משותפת (Joint Venture Company) – הממציא נכנס כבעל מניות בחברה, וכך הוא שותף מלא לייצור, למכירות, לרווחים ולמוניטין.
· תמורה מיוחדת במכירת ידע חד פעמי – מצב בו בעל הרישיון מוכר את הידע לייצור הפטנט לחברה במדינה בה הוא לא מעוניין לנצל את הפטנט, ובמקרה זה לבעל הפטנט האפשרות לבקש חלק מהתמורה (בשיעור של כ- 25%-33%) שניתנה לבעל הרישוי.
חובת הגנת הפטנט על ידי בעליו
השאלה מי חייב בהגנת הפטנט במקרה של רישיון ייחודי תלויה בהסכם הרישיון. לפי גישה אחת, בעל הרישיון מקבל מבעל הפטנט גם הגנה פטנטית, ועל כן באם ההגנה מעורערת, על בעל הפטנט לתקן את הדרוש תיקון, ואילו לפי גישה שנייה בעל הפטנט יכול לחתום על הצהרה לפיה בזמן המכירה הוא אינו יודע על שום תביעת הפרה או רצון לתביעה מעין זו, וכי הוא לא יהיה אחראי להגנת הפטנט בעתיד – הטלת חובת ההגנה על בעל הרישיון.
בפס"ד דן נ' בלאס התעוררה השאלה האם במקרה של ביטול פטנט יש להחזיר את התמלוגים ששולמו, אך השאלה לא הוכרעה.
ההיגיון בכך שהתמלוגים לא יושבו הינו שלצד המסגרת של רכישת הזכויות והאפשרות ליהנות ממונופול המאפשר את ניצול הפטנט, נושא בעל הרישיון בסיכון שעלויות ההגנה יעלו על התועלת שברישיון, כפי שארע בפס"ד קיבוץ הגושרים נ' חברת Remington.
הפתרונות האפשריים – 
· כיסוי ביטוחי אפשרי.
· אחריות של בעל הפטנט במכירה As Is.
· הטלת החובה להגן על בעל הרישיון.
לעניין האפשרות לביטול הפטנט הקבועה בסעיף 73א, קבע בית המשפט בפס"ד בלאס כי לא ניתן לקבוע בהסכם רישוי שסכום התמלוגים יפחת במקרה של ביטול פטנט.
סודות מסחריים
דוגמא להמחשה
חברת הפצה ושיווק מחפשת סמכ"ל, מתקבל לעבודה אחד המועמדים והוא נדרש לחתום על כתב סודיות, נאמנות ואי תחרות. 
במסמך זה שעליו הוא חותם כתנאי לקבלתו לעבודה, הוא מתחייב שכל מידע שיגיע אליו עקב עבודתו בחברה ובמהלך עבודתו, ייחשב כסוד מסחרי שאסור לו לעשות בו שימוש או להעבירו לאחרים, והפרת חובה זו תהווה הפרה יסודית של חוזה העבודה.
לאחר קבלתו לעבודה, מקבל הלה הסברים על שיטת העבודה של החברה – לקיחת ספר טלפונים, שליחת חוזרים לחמש מאות השמות הראשונים בכל אות, ולאחר זמן ביצוע שיחות טלפון לאותם אנשים.
לאחר תשעה חודשים, הסמנכ"ל, אשר לא מסתדר עם החברה, פורש (או מועזב) מתפקידו כסמנכ"ל ופותח חברה מתחרה (לאחר שהמידע ה"סודי" ממילא דולף החוצה), והדבר מגיע לידיעתה של החברה, אשר טוענת כנגדו שהוא נמצא במצב של הפרת הסכם וחשיפת הסודות המסחריים של החברה (טענותיו של הסמנכ"ל הינן שהסוד ממילא ידוע לכל העולם).
דוקטרינת קרש הקפיצה
דוקטרינת קרש הקפיצה קובעת כי אדם אשר השיג מידע קונפידנציאלי אינו יכול להשתמש בו כקרש קפיצה גם אם המידע הפך לגלוי – זו היא דוקטרינה הקיימת באנגליה משנות השישים, אף שלאמריקאים דוקטרינה שונה לחלוטין.
האם ההסכם בין הצדדים גובר על העובדה שהמידע הפך לנחלת הכלל?
בארץ הנושא הגיע לדיון בבית המשפט העליון בפס"ד דני לב נ' דגם מערכות – דני לב התקבל לעבודה כסגן מנהל הפיתוח בדגם מערכות, חברה הנסחרת בבורסה הישראלית והאמריקאית. לדגם היה דבר שהיא ראתה בו סוד מסחרי – ניידות בהעברת קורסים במדינות מתפתחות, וזאת באמצעות סמיטריילרים.
דני לב פוטר (או התפטר), חבר לחברה הולנדית והלך להתחרות על מכרז של הבנק העולמי, אך הוא הלך לדבר עם הסוכנות של חברת כור, אשר היו סוכנים של דגם ודיווחו לדגם על כך. 
בית המשפט המחוזי הוציא צו מניעה, ומהמחוזי התיק הגיע לעליון, כאשר דני לב יוצג על ידי עו"ד כספי ואילו דגם יוצגו על ידי המרצה – העליון נמנע ממתן פסק דין עקרוני ופשוט קבע כי הוא משאיר את צו המניעה על כנו, אף שהדוקטרינה של קרש הקפיצה לא קיבלה אישור מפורש.
בפס"ד Eli Lily נ' חברת טבע עלה שוב הנושא של דוקטרינת קשר הקפיצה, אך שוב לא נדון.
לדעת המרצה הדוקטרינה אינה קיימת בישראל, ולדעת המרצה אם הדוקטרינה הייתה מגיעה לעליון הרי שבית המשפט העליון לא היה מעביר אותה.
ההיסטוריה של הסוד המסחרי
במשך כעשרים שנה, היה הסוד המסחרי מוכר על ידי הפסיקה ולא על ידי חוק, כאשר השינוי בנושא הגיע בסוף שנות התשעים, כאשר אמנת ה- Trips הכירה בפעם הראשונה בסוד המסחרי כחלק מהקניין הרוחני הראוי להגנה, ונחקק אצלינו חוק העוולות המסחריות תשנ"ט-1999, שם הוגדר הסוד המסחרי כ – ""סוד מסחרי", "סוד" — מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו".
הגדרת הסוד המסחרי
1. מידע עסקי.
2. שאינו נחלת הכלל – המושג סוד מחייב הגדרה זו ודרישה מסוימת של אנשים היודעים על הסוד.
3. שאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים – היה מקרה של ריגול תעשייתי בחיפה אשר עסק בסוג מסוים של עמודי חשמל גבוהים שמפאת גובהם היצרן היה חייב להשאיר אותם תחת כיפת השמיים. אחד המתחרים שלח חוקר אשר הגיע לחצר המתקן ואפשרו לו להיכנס פנימה ובבית המשפט טען החוקר כי לא בוצע דבר שאינו כדין.
4. סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו – באם המידע גלוי לכל הציבור הרי שהוא לא סוד מסחרי, ויש צורך במאמץ להשגת הסוד המסחרי.
5. בעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו.
גזל סוד מסחרי
סעיף 6 לחוק עוולות מסחריות – 
"(א)
לא יגזול אדם סוד מסחרי של אחר.

 (ב) 
גזל סוד מסחרי הוא אחד מאלה:

(1)
נטילת סוד מסחרי ללא הסכמת בעליו באמצעים פסולים, או שימוש בסוד על ידי הנוטל; לענין זה אין נפקא מינה אם הסוד ניטל מבעליו או מאדם אחר אשר הסוד המסחרי נמצא בידיעתו;

(2)
שימוש בסוד מסחרי ללא הסכמת בעליו כאשר השימוש הוא בניגוד לחיוב חוזי או לחובת אמון, המוטלים על המשתמש כלפי בעל הסוד;

(3)
קבלת סוד מסחרי או שימוש בו ללא הסכמת בעליו, כאשר המקבל או המשתמש יודע או שהדבר גלוי על פניו, בעת הקבלה או השימוש, כי הסוד הועבר אליו באופן האסור על פי פסקאות (1) או (2), או כי הסוד הועבר אל אדם אחר כלשהו באופן אסור כאמור לפני שהגיע אליו.
(ג)
גילוי סוד מסחרי באמצעות הנדסה חוזרת, לא ייחשב,  כשלעצמו, אמצעי פסול כאמור בסעיף קטן (ב)(1); לענין סעיף קטן זה, "הנדסה חוזרת" — פירוק או ניתוח של מוצר או של תהליך במטרה לפענח סוד מסחרי, בהילוך חוזר".
סוד מסחרי מקנה את אותם הזכויות כמו פטנט – בקשת צו מניעה ועוד, אך הכללים שונים וניתן לשחק עם כך – יש הבדל בין הגישה האנגלית לאמריקאית בעניין סודות מסחריים, כאשר האנגלים רואים שלושה שלבים בדיני סודות מסחריים – 
· Trade Secretes – מקנה גם צו מניעה.
· Confidential Information – לא קיים אצל האמריקאים.
· Know How – ידע, אשר ניתן לקבל לגביו רק פיצויים.
סביר להניח שאנחנו הולכים אחרי האמריקאים, אך מכל הנושא שנקרא סודות מסחריים נשאר מעט מאוד אם בכלל.
פסק הדין בעניין צ'ק-פוינט
פסק דין זה ייחודי למדינת ישראל והוא לא הותיר למעשה רבות מחוק עוולות מסחריות – 
דן פרומר היה עובד חברת רדגארד ובשלב מסוים עזב את החברה ומספר חודשים אחר כך הלך לעבוד בחברת צ'ק-פוינט ונשאלה השאלה האם הייתה לו הזכות לעבור לעבוד אצל המתחרה והאם ל- צ'ק-פוינט הזכות להעסיק אותו – בחוזה העבודה של פרומר הייתה הגבלה על זכותו לעבוד אצל המתחרה למשך 22 חודשים על בסיס קיום סודות מסחריים.
כמו כן נשאלה השאלה האם הוכח כי לפרומר אכן היו סודות מסחריים שלה, וכן האם ידע שרכש פרומר בחברה נחשב לסוד מסחרי או כפיתוח כישורי העובד.
פרומר היה מהנדס תוכנה אשר עבד במספר חברות, ובין היתר בחברת Digital שם רכש ניסיון באבטחת נתונים ולאחר כך היה אחד מארבעת המייסדים של רדגארד כמהנדס פיתוח בכיר ולאחר כך כמנהל הפיתוח – הייתה לו גישה לכל הפיתוחים, ובמרץ 94 חתם על הסכם עבודה אשר כלל סעיף הדומה לסעיף שעליו דני לב חתם – העובד ישמור על סודות החברה, כל מידע מסחרי או טכני, ולא ימסור פרטים כלשהם על עבודתו בחברה ו/או עבודות החברה, תוכניותיה, ציודה או עסקיה, לעובדים אשר אינם קשורים באופן ישיר לביצוע העבודה, אלא אם כן קיבל אישור על כך מהממונים עליו, וזאת גם לאחר סיום העבודה.
לא קיימת הגדרה מהן סודות החברה, והסעיף כולל מספר הגדרות רחבות ביותר של הסוד המסחרי ושל ההגבלה עליו.
בהמשך מתחייב העובד שלא לעבוד בכל עבודה בכל עיסוק שיש בו משום עשיית שימוש כלשהו במידע שרכש בתקופת עבודתו, ומשום תחרות, לתקופות יחסיות לתקופת העבודה של העובד.
כאשר נודע ל- רדגארד שפרומר החל לעבוד ב- צ'ק-פוינט, היא פנתה בנובמבר 98 לבית הדין האזורי לקבלת צו מניעה, אשר התקבל בתחילת 99, כאשר בית הדין המחוזי קבע כי מדובר במוצרים מתחרים, כי יש סבירות בזמן ההגבלה וכן בתחום הגיאוגרפי, כאשר כל אלו הינם לטובת רדגארד.
בבית הדין הארצי השאלות היו כדלקמן:
· מה תוקפן של ההגבלות על חופש העיסוק בחוזה העבודה ומה עדיף – חופש העיסוק או השמירה על הקניין, ומה עניין הציבור בתחרות חופשית, בניידות עובדים ומעבר מידע.
· בהתחשב במעמדו של העובד, האם סביר להניח שהוא ישתמש בסודות המסחריים.
· איך מאזנים בין הזכויות והאינטרסים של הצדדים.
ההלכות אשר נקבעו בפסק הדין – 
1. במקרה הנוכחי יש התנגשות בין כמה עקרונות יסוד:
1. חופש העיסוק של פרומר וזכות צ'ק-פוינט להעסיקו.
2. חופש ההתקשרות של הצדדים לכרות חוזה עבודה.
3. זכות הקניין של מעסיק קודם בסודותיו המסחריים.
4. עניין הציבור בתחרות חופשית, ניידות עובדים ומעבר מידע. 
בפס"ד יבין פלסט נ' בית הדין הארצי, נקבע כי "חופש העיסוק כולל בחובו את החופש של העובד להתקשר עם מי שלבו חפץ, לרבות מעביד חדש שעמו הוא קשר קשר להעביר סודות מקצועיים. עם זאת, המשפט אינו מגן על מלוא היקפו של חופש העיסוק. היקף החירות הוא עניין אחד, ההגנה הניתנת לה היא עניין אחר, כנגד חופש העיסוק עומדים ערכים אחרים, אשר גם עליהם מבקש המשפט להגן. ההגנה הניתנת על חופש העיסוק היא תוצאת האיזון הנובע מהעימות שבין חופש העיסוק מזה לבין חירויות אחרות של הפרט (כגון חופש הקניין, חופש ההתקשרות (כחלק מכבוד האדם וחירותו)) מזה, ומהעימות שבין חופש העיסוק לבין האינטרס הציבורי".
זו הייתה ההלכה ערב צ'ק-פוינט, אך מזה לא נשאר הרבה.
האיזון חוסל בפסק דין בעניין צ'ק-פוינט, כאשר נקבע בפסק הדין כי לעניין חוזי אי תחרות יש צורך בסבירות משלושה סוגים:
· סבירות פונקציונאלית – הקשר בין סוג העבודה האסורה לעבודת החברה.
· סבירות גיאוגרפית.
· סבירות תקופתית – בשקילת אורך זמן ההגבלה, יש להביא בחשבון מספר גורמים – 
· החופש של אדם לעסוק במקצועו.
· החובה המוטלת עליו לשמור סוד מסחרי של מעסיקו לשעבר.
· מהות הסוד ומתי סביר שיחדל להיות כזה.
· התנהגות הצדדים ותום הלב בהתנהגותם של העובד ושל המעביד החדש.
· האינטרס הציבורי בקיומה של תחרות חופשית המביאה למחירים נמוכים יותר של המוצר ולשירות הטוב ביותר לצרכן. 
בית הדין הארצי מבקש לציין כי מבחן הסבירות הינו מבחן רחב, הכולל הגנה על אינטרסים רבים ושונים של המעסיק, אולם האינטרס המוגן בדרך כלל הוא הסודות המסחריים השייכים לו.
בית הדין קובע את עדיפות עיקרון חופש העיסוק, כאשר השופט אדלר אומר כי "לתנית הגבלת עיסוק בחוזה עבודה אישי אין ליתן שלעצמה משקל רב. יש ליחס לתניה נפקות רק אם היא סבירה ומגינה בפועל על האינטרסים של שני הצדדים, לרבות המעסיק הקודם ובעיקר על סודותיו המסחריים. בהיעדר קיומם של נסיבות, כפי שיפורטו להלן, ובעיקר בהיעדר סודות מסחריים, גובר עיקרון חופש העיסוק על עיקרון חופש ההתקשרות".
הנשיא אדלר מביא את הטעמים לעדיפות עיקרון חופש העיסוק – 
1. חוק יסוד חופש העיסוק מעניק לעובד זכות לעבוד בכל עיסוק, מקצוע או משלוח יד, חופש העיסוק הוא אפוא עיקרון חוקתי. יש חשיבות להון האנושי של העובד. כישוריו של אדם הם קניינו, ומוגנים על פי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
2. את משפט העבודה מתווה עיקרון יסוד המבוסס על חזקת חוסר השוויון הבסיסי שבין כוחו של העובד לכוחו של המעסיק. לכן אין ליתן תוקף לתניות מסוימות בחוזה עבודה אישי שיש להניח שעובד סביר לא היה מסכים להן מרצונו החופשי.
3. מקום עבודתו של אדם, שבו הוא מבלה לכל הפחות שליש מיומו, אינו אמצעי השתכרות בלבד, כי אם מקום שממנו הוא מבקש להפיק סיפוק והגשמה עצמית. הגבלה על ניידות העובד תפגע בזכותו להגשים את עצמו.
4. המשק המודרני מבוסס על קיומה של תחרות חופשית בשוק פתוח וכלכלה חופשית, בין היתר, באשר להון, ובפרט להון אנושי. מכאן, כי הגבלה על זכותו של עובד לעבור ממקום עבודה אחד למשנהו פוגעת גם בתחרות החופשית.
הערות לגבי פסק הדין
לדעת המרצה (אשר סובר שלתחום חופש העיסוק תחום רחב מבלי להיכנס לנושא הסודות המסחריים) הטעמים שהובאו על ידי פסק הדין ניתנים לביקורת מהנימוקים הבאים – 
· מדובר לכאורה בניתוח משפטי ולא בהנמקות כלכליות וחברתיות, אך למעשה מדובר בטענות חברתיות וכלכליות.
· בית הדין הארצי מבקש לקחת לעצמו את הזכות ולקבוע בעצמו שסוד מסחרי כפי שהוא מוגדר בידי הצדדים אינו בסופו של דבר סוד מסחרי, אך מדובר בהתערבות קשה ביותר בעיקרון חופש החוזים הקובע כי זכותם של הצדדים להסכים כטוב בעיניהם. בית הדין לא יכול לקבוע מהו הסוד המסחרי ללא הצדדים.

בית הדין קובע לדוגמא בסעיף 20 לפסק דינו כי "בית-הדין לא ייתן צו-מניעה המגביל את חופש עיסוקו של העובד אלא אם כן עבודתו של העובד אצל המעסיק החדש, מאיימת על עצם קיומו של המעסיק הקודם", אך מדובר למעשה בהוספת חוק אשר כלל אינו קיים והוספת תוכן מהותי שאין לו מקום, ומעבר לכך – בית הדין קבע ארבעה אלמנטים כדי להגביל את חופש העיסוק של העובד – סוד מסחרי, הכשרה מיוחדת, תמורה מיוחדת עבור הגבלת חופש העיסוק, וחובת תום לב ואמון (חובת תום לב הנובעת מהמקורות הבאים – הוראות החוק, יחסי הנאמנות, תנית הגבלת עיסוק בחוזה עבודה אישי), אך אין לכך קשר לאיום על עצם קיום המעסיק.

לכאורה אם כך היה המצב, חוק עוולות מסחריות היה צריך לכלול אלמנט זה.
המרצה מבקש להעיר כי פסק הדין ניתן לאחר חיקוק חוק עוולות מסחריות אף שהוא לא נכנס עדיין לתוקפו, ולדעת המרצה פסק הדין אינו עולה בקנה אחד עם החוק והוא מרוקן מתוכן את הסוד המסחרי, וכך למשל ניתן להתקל באמירות בפסק הדין כי "נדגיש, כי הגדרתו של "הסוד המסחרי" שונה מענף לענף, וזאת בהתחשב בהקשר התעשייתי.

זאת ועוד, בבואנו לפרש את המונח "סוד מסחרי", יש ליתן את הדעת לטובת הציבור, לזכותו לחופש המידע ולשאלה האם ישנה משמעות לכך, שה"סוד" יוודע לכלל. לעתים גובר שיקול זה על ההגנה שיש ליתן ל"סוד המסחרי" של המעסיק". 
וכן – ""סוד מסחרי" אינו מילת קסם. על מעסיק הטוען לקיומו של "סוד מסחרי" להוכיח את קיומו. היינו, עליו לתאר ולפרט מהו הסוד. אין להסתפק בתיאור כללי או בטענה כללית על קיומו של "סוד", כפי שאירע במקרה דנן, אלא יש להצביע לדוגמה על תוכנה, פורמולה, נוסחה מסוימת, רשימת לקוחות מסוימת, תהליך מסוים וכו'. במסגרת הוכחת ה"סוד המסחרי" על המעסיק הקודם להוכיח גם את היקפו ואת הזמן שעליו להיוותר בגדר "סוד"", וזאת בניגוד מוחלט לכל הרעיון של סוד מסחרי – היעדר הגבלת זמן!
סעדים זמניים ובקשות לצווי מניעה זמניים
לפי סעיף 183(א) לחוק הפטנטים, זכאי התובע במשפט הפרה לסעד בדך צו מניעה ופיצויים (צו זה אינו יוצר זכות חדשה, אלא מגן על זכות בעל הפטנט להשתמש באופן ייחודי באמצאה), ובנוסף לכך באפשרותו לעתור לצו זמני נוסף – צו חיפוש ותפיסה – צו אנטון פילר (על פי סעיף 75 לחוק בתי המשפט, כל בית משפט הדן בעניין אזרחי מוסמך ליתן פסק הצהרתי, צו עשה, צו לא תעשה , ביצוע בעין או כל סעד אחר אשר הוא רואה לנכון נוכח הנסיבות).

לצו המניעה הזמני חשיבות עצומה בדיני הפטנטים, כאשר באופן מעשי רוב תיקי ההפרה מסתיימים כבר בשלב זה – סיכויי התובע לקבל צו מניעה סופי, באם נדחתה בקשתו לצו מניעה זמני, אינם טובים, ולהיפך – בקבלת צו מניעה זמני בתיק אשר יימשך מספר שנים סיכוי רב להגעת הצדדים לפשרה (במקרה אשר ארע בבית המשפט המחוזי תל אביב, בו צד אשר נדחתה בקשתו לצו זמני התעקש בכל זאת להמשיך בתיק העיקרי, בית המשפט הפנה את הצדדים להגיע לפשרה והתובע ויתר על התביעה).

צווים זמניים

צו מניעה זמני
המבחנים להוצאת צו מניעה זמני על פי הפסיקה
1. הוכחת זכות לכאורה.

2. שמירת המצב הקיים.
3. מאזן הנוחות בין הצדדים.
4. ניקיון כפיים.
5. היעדר שיהוי.
זכות לכאורה
כל עוד הפטנט לא עמד במאבק משפטי, לכאורה הפטנט קיים, אך רק לאחר שבית המשפט קובע את זכותו העדיפה של בעל הפטנט, הזכות הופכת מוחלטת (לפני כן מדובר בראיה לכאורה הניתנת לסתירה). 
בעל הפטנט אינו צריך להוכיח את כל תביעתו אך עליו להוכיח שיש לו פטנט רשום, שהפטנט הופר ושיש לו סיכוי סביר להצליח בתביעה.
בית המשפט יוצא מנקודת הנחה שהפטנט תקף – בשלב זה בית המשפט לא אמור לבדוק את תקפות הפטנט ואת ביסוסו, אלא רק קיום הפרה לכאורה, אך באפשרות המשיב להתנגד בטענה כי לא הפיר את הפטנט או כי בידיו ראיות המפריכות את רישום הפטנט מלכתחילה.
(ככל שההליכים נדמים יותר להליך העיקרי, בית המשפט ידרוש ביסוס מוצק יותר של הזכות לכאורה).
לעניין נטל ההוכחה, בתיק שהיה למרצה בבית המשפט בנצרת, טען המרצה כי נטל הוכחה לקבלת סעד זמני מוטל על בעל הפטנט, כאשר לכך קיים חריג אחד – סעיף 50(ב) לחוק הפטנטים, אשר הוחלף בעקבות החוק לתיקון דיני הקניין הרוחני (התאמה להוראות הסכם הטריפס) תש"ס-1999 (הסכם הטריפס קבע בין היתר כי סודות מסחריים נכללים בתחום הקניין הרוחני, אף שישראל לא קיבלה את עניין הסודות המסחריים וחוקקה את חוק העוולות המסחריות):
" (ב)
לענין אמצאה שהיא תהליך לייצור מוצר — בתביעה על הפרה, על הנתבע להוכיח כי 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".
אם לא ניתן להוכיח במאמצים סבירים, אך ישנה סבירות גבוהה שמדובר באותו תהליך, נטל ההוכחה עובר לנתבע.

שמירת המצב הקיים
מדובר היה בשני מפעלים קיבוציים בתחום ההשקיה, כאשר המפר היה סוכנו של בעל הפטנט לשיווק בארצות הברית.

עיקר הכנסותיו של בעל הפטנט באו מהשוק האמריקאי, ולכן כאשר הסתבר לבעל הפטנט כי המפיץ שלו, איתו היו לו קשרים טובים, מפר את הפטנט, העדיף שלא לפנות לבית המשפט על מנת שלא יהיו לדבר השלכות בשוק האמריקאי, ועל כן ניהל עימו משא ומתן אשר נמשך תשעה חודשים, אשר לאחריהם הגיש בקשה לצו מניעה זמני.

בתחילת ההפרה, היה רק יצרן אחד בשוק – בעל הפטנט, אך במהלך המשא ומתן גם המפר נכנס לשוק – עם מיליוני פריטים, והמצב הקיים השתנה. 
לו היו פונים לבית המשפט כבר בתחילת המשא ומתן, מדובר היה במצב בו היצרן הוא השולט בשוק, אך לאחר תשעה חודשים דווקא המפר הינו השולט בשוק. אחד הפרמטרים שבית המשפט שוקל הוא שמירת המצב הקיים. 
לעניין שמירת המצב הקיים, הוכחת העילה צופנת בחובה ששינוי המצב הקיים יגרום נזק בלתי הפיך. 

זכותו של בעל הפטנט מוכרת כיום כזכות יסוד חוקתית במסגרת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

מאזן הנוחות
בית המשפט בודק למי ייגרם יותר נזק – אם לבעל הפטנט מאי מתן צו מניעה זמני או למפר לכאורה, וכן את המצב בשוק. בית המשפט צריך למנוע פגיעה חריפה וקיצונית באחד מבעלי הדין שאינה ניתנת לטיפול במסגרת התביעה. 
במרבית המקרים הנזק שיגרם לבעל הפטנט יהיה גדול יותר, אך לעיתים קורה ההפך - במקרה שהתעורר למרצה בנצרת, הגוף המפר מכר כבר למעלה ממיליון יחידות, ובעל הפטנט מכר רק 1000, ולכן מאזן הנוחות נטה דווקא לטובת המפר.

ניקיון כפיים
בדומה לכך שכאשר פונים לבג"צ יש לספר את כל הסיפור, ולא רק את החלק שלטובת התובע, הרי שבית המשפט סומך על גילוי מלא של כל הנסיבות, ואי גילוי של חלק עלול להוביל לדחיית הבקשה. 

היעדר שיהוי
כללי ההתיישנות לפי חוק ההתיישנות אינם ישימים לגבי צו מניעה בהפרת פטנט, ואם המבקש השתהה בבקשתו הרי שהדבר יכול להעיד על חוסר דחיפות הבקשה (ועל כן ניתן להמתין עד לבירור התביעה כולה). השיהוי נקבע על ידי בית המשפט לפי הנסיבות, וכך לדוגמא שיהוי בתיק אחד עלול שלא להיחשב לשיהוי בתיק אחר.

המצב בפועל 

המבקש פונה בבקשה במעמד צד אחד אליה עליו לצרף תצהיר לאימות החלק העובדתי. 
הבקשה מועברת לשופט המטפל בבקשות בהליכים מוקדמים, ולו ארבע חלופות לבחירה:

1. דחיית הבקשה על הסף – למשל בהיעדר תצהיר, או במקרה של תצהיר שאינו מנומק.
2. קבלת הבקשה בכללותה והוצאת צו זמני שיעמוד בתוקפו עד תום ההליכים בתיק ומתן פסק דין סופי.
3. קבלת הבקשה באופן חלקי, וקביעה שינתן צו ארעי עד לדיון במעמד הצדדים, תוך זמן קצר ולעיתים אף קצר ביותר.
4. קביעת דיון במעמד הצדדים ללא מתן צו ארעי. 
ברוב המקרים בית המשפט קובע דיון במעמד הצדדים ללא צו עראי, ופסילת בקשה או היענות לה בכללותה הינם נדירים. 
השופט צריך לקבוע מועד לדיון, לאפשר חקירות נגדיות על התצהירים משני הצדדים, לאחר מכן לבקש מהצדדים לסכם, ואז להוציא החלטה. מאחר והחלטה הזו קובעת לעיתים את גורל התיק, צד אשר אינו מרוצה מההחלטה יכול להגיש בקשת רשות ערעור לעליון, אשר בשל היקפי הבקשות לרוב נדחית (בפועל במחוזי תל אביב הבקשה מועברת לשופט לדיון מקדמי, לשופט יהודה זפט, אשר קורא את התיק ומגבש דעה – לאחר הקביעה הוא מזמן את אחד הצדדים ונותן את עצתו, לדוגמא לשקול לוותר על בקשת הצו, ובפועל אף אחד לא דוחה את המלצתו) 

לרשם הפטנטים סמכות מקבילה לסמכות בית המשפט ובאפשרות השופט לשלוח תיק לטיפולו של רשם הפטנטים (אשר סמכותו היא משנית לסמכות בית המשפט).
חשיבות הערובה
בשל הערובה המשמעותית, לעיתים מוותרים על בקשת צו המניעה מכל וכל, וכך לדוגמא במקרה של Epillady, בית המשפט באנגליה דרש ערובה של 5 מליון ליש"ט לכיסוי הפסדי הצד השני, ומאחר והם הפסידו בתביעה, הסכום מעולם לא חזר אליהם (ניתן גם לעלות על הדעת כי במקרה והפטנט מופר על ידי חברת ענק כגון Microsoft, סכום הערובה יהיה כה גבוה עד כדי מניעת בקשה לצו מניעה).
צו אנטון-פילר

בהליכים של הגנת זכויות יוצרים (Intellectual Property Rights) ועל כן בסעדים זמניים כנגד הפרת פטנט, ניתן לבקש צו חיפוש ותפיסה אזרחי, בו בית המשפט מאפשר לבעל הפטנט לערוך חיפוש בחצרות המפר על מנת לאתר מוצרים המפרים את האמצאה המוגנת ולהעבירם למשמורת של נאמן.
צו זה מרחיק לכת בכך שהוא מתיר חדירה לתחום הפרט ופגיעה בקניינו ובנכסיו, על אף האמור בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ועל כן ניתן רק לעיתים נדירות ובנסיבות מיוחדות, ואף אם יינתן הרי שיידרש מהמבקש להפקיד ערובה משמעותית להבטחת הנזקים העלולים להיגרם למשיב על ידי כך.

מסיבה זו גם בקשה למתן צו אנטון פילר חייבת להיות מאוד ספציפית, ועל כן ניסיון "לדוג דג במים עכורים" לא יתקבל יפה.
צו אנטון פילר מקובל בהפרות פטנטים, כאשר תפיסת המוצרים המפרים תאפשר לבית המשפט לקבוע האם אמנם קיימת הפרה וכן יקל על הוכחת הנזק, אך לא יינתן כאשר קיימת דרך חלופית להצגת המוצר המפר ודרך חלופית למנוע את ההפרה (לדוגמא הוכחה על ידי דו"ח חוקר פרטי).
צו מרווה

שילוב של עיקול וצו מניעה, אשר מטרתו מניעת הברחת נכסים –  הסיכויים לקבל את הצו הם מצומצמים ביותר.
צו זה אוסר על המשיב לבצע כל העברה של נכסים המצויים בשליטתו, ובכך מגביל הוצאת פריטים מחוץ לתחום השיפוט או שינוי מצבם בתוך תחום השיפוט (שהרי אם קיימת מחלוקת לגבי הבעלים האמיתיים של האמצאה, תהא חשיבות בהצגת הנכס בפני ביהמ"ש).
מניעת ההברחה נעשית שכן ההגנה הפטנטית היא טריטוריאלית, ובעוד שגם צו מרווה הוא טריטוריאלי, הרי שכוונתו היא אקס-טריטוריאלית – הצו נועד למנוע שינוי מצב הנכסים בגבולות הקו הירוק. 
התנגדות לסעדים זמניים
אין הפרה
ישנם שני קווי הגנה, נימוקים עובדתיים ונימוקים עקרוניים:
נימוקים עובדתיים
הנימוק היסודי ביותר הוא כפירה בעובדות, המשמשות יסוד לבקשת כתב המניעה. כאן ניתן לכלול טענות המתייחסות לזהות המפר – אדם בעל שם דומה או זהה, חברה בעלת שם דומה או זהה,  או טענה הנוגעת לרקע העובדתי הנוגע להפרה – אינני עוסק ביצור, או שיווק והפצת המוצר המפר.
נימוקים עקרוניים
הטענה היסודית והבסיסית ביותר (המהווה ביטוי לכלל "ההגנה הטובה ביותר היא ההתקפה") הינה כי ההמצאה כלל לא הייתה ראויה להגנה פטנטית – טענה כי אחת מדרישות היסוד חסרה (רעיון בלבד, פרסום קודם, חוסר התקדמות המצאתית, חוסר אפשרות יישום). המרצה נוכח להעלאת טענה מעין זו בפס"ד בלאס נ' קיבוץ דן, שם נטען על ידי חברת דן כי למעשה כבר ניתנה לאמצאה פטנט בארה"ב. 
התקפה זו מהווה את ההגנה הטובה ביותר שכן במסגרת התביעה הפרטנית יש לנו פטנט מוכר ומיושם, ויתכן וצדדים שלישיים משלמים תמלוגים עבור השימוש בפטנט, והנה מגיע המשיב ותוקף את בסיס הפטנט, ובאם יזכה התוצאה יכולה להיות התמוטטות כללית של כל מערכת יישוב הפטנט מול צדדים שלישיים. בטענה זו מומחשת האפשרות שהצד הזמני לא יהיה זמני כלל – קבלת ההגנה פירושה סוף פסוק לתיק כולו. 
הנטייה של בית המשפט תהיה שלא להיכנס לנושא כלל, אך אם יהיה מדובר בהוכחה עובדתית פשוטה, בית המשפט ייאלץ לשמוע את הטענה במסגרת התיק העיקרי. שימוש בהגנה זו מכתיב לעיתים הסדרי פשרה המיוחדים לתחום הפטנטים בפרט והקניין הרוחני בכלל – הפטנט מקנה זכויות טריטוריאליות, ולכאורה תקפות הפטנט במדינה אחת אינה צריכה להשפיע על תקפות הפטנט במדינה אחרת, אך הדבר נכון רק במידה מסוימת – אם פטנט רשום במספר מדינות (חשובות יותר ופחות מבחינת היקף המכירות), נפילת פטנט במדינה אחת עלולה לגרור תגובת דומינו במדינות האחרות, ובאם המפר במדינה אחת משתמש בהגנה התקפית זו, על בעל הפטנט לשקול היטב את צעדיו. 
כך לדוגמא המרצה ראה בשוויץ פשרה לפיה הטענה בדבר חוסר תוקפו של הפטנט תבוטל, ומעלה הטענה יקבל הסכם רישוי בתמלוגים סמליים בלבד – הכרה בבעלות בעל הפטנט על האמצאה ועל הפטנט – הישגי הנתבע במישור המעשי זהים אילו זכה בתביעה, והישגי התובע הינם מניעת אפקט דומינו, והכרה פורמאלית בפטנט המחזקת את מעמדו.
שיהוי ומניעות
כאשר עסקנו באלמנטים הדרושים לקבלת צו מניעה, הגדרנו את השיהוי כאלמנט שלילי – הבקשה לקבלת צו מניעה זמני אינה חייבת לציין היעדר שיהוי במפורש, אך עליה להיות מנוסחת כך שלא יעלה מרצף האירועים העובדתיים שיהוי בהגשת הבקשה, ובמיוחד יש להצביע על סבירות בטיפול.
מצד שני, המשיב ינסה להצביע על בזבוז זמן ואי נקיטת פעולה כלשהי לזמן מה, וכל דבר שיוכיח את נטישת הזכויות – בעל הפטנט צריך לפעול תוך זמן סביר מיום גילוי ההפרה.
אין הגדרה משפטית למושג זמן סביר, והתקופה משתנה מתיק לתיק. מטרת הפנייה לבית המשפט היא לשמור על המונופול שניתן לבעל הפטנט, וכל יום שעובר מבלי שיהיה הכרח לדבר, מפחית מסיכוייו של המבקש (גם פגרת בית המשפט אינה נימוק לאי פנייה, וכך גם נסיבות אישיות של עורך הדין – קנה המידה הינו טעם מיוחד, כפי שבית המשפט רואה זאת לעניין איחור בבקשת ערעור, על מנת לא להגיש את הבקשה להפרה).
המשיב חייב להעלות את הטענה בתגובתו הראשונה לבית המשפט ובמסגרת כתב ההגנה המוגש על ידו, ובמידה ולא טען זאת בהזדמנות הראשונה, בית המשפט יאמץ לגביו פרשנות דומה לזו המופנית כלפי התובע – ישן על זכויותיו וויתר על טענת השיהוי.
ניתן להעלות גם טענת מניעות (Estoppels), הדומה לטענת שיהוי – אם התובע ידע או היה עליו לדעת על הפטנט (לדוגמא התבטא באופן ממנו ניתן להבין כי הוא השלים עם פעילות המשיב), הרי שאף אם לאחר מכן לא השתהה בפנייתו לבית המשפט, ניתן יהיה לטעון כנגדו שהוא מנוע מהגשת בקשה לצו מניעה.
חוסר נקיון כפיים
הסעד הזמני הינו סעד שביושר, ועל כן הפונה לבית המשפט חייב לבוא בידיים נקיות – העלמת עובדות מהותיות עלולה לעלות לו באובדן בקשתו. אין הגדרה משפטית לעובדות מהותיות, ואל לתובע להשמיט עובדות אף אם לטעמו אינן מהותיות, שמא בית המשפט יראה בהן עובדות מהותיות (לדוגמא קיום מכתב שלדעת התובע לא רלוונטי).
היעדר ידיים נקיות והעלמת עובדות לדעת בית המשפט, אין פירושה סיכול וודאי של הבקשה לצו זמני, ובאפשרות בית המשפט פשוט לחייב את המבקש בהפקת ערובה גבוהה במיוחד למקרה ובקשתו תידחה ולהוצאות הנתבע, או אף לשלול הוצאות משפט מן התובע גם אם הוא זכה.
חוסר ניקיון כפיים אינו מוחק את ההפרה.
מאזן הנוחות נוטה למשיב
בע"א 257/47 קבוצת זיף-זיף נווה חיים בע"מ נ' החברה הארץ ישראלית נקבע שלא יינתן צו מניעה שעה שהפגיעה בתובע אינה גדולה ואילו הפגיעה בנתבע על ידי מתן הצו תהיה גדולה מעין שיעור מהפגיעה בתובע – הוכחה זן על ידי הנתבע אינה פשוטה וקשה להוכיח מצב כזה.
לעניין מאזן הנוחות יש צורך בתום ליבו של הנתבע, ועל הנתבע להוכיח בטענותיו היעדר שיהוי וניקיון כפיים, וכן להוכיח כי לא ידע על הפטנט – אך כל השיקול של מאזן הנוחות אינו קיים באם הטענה הינה לחוסר בסיס לפטנט, ואז אין צורך בתום לב.
טובת הציבור
חוק הפטנטים מבקש למנוע ניצול לרעה של מונופול (כפי שדיברנו על רישיון כפייה אשר התנאים לקבלתו הינם טובת הציבור, וכן כי הרשם רשאי להורות על ביטול פטנט מטעמי טובת הציבור), ועולה השאלה האם נתבע יכול להתגונן מצו מניעה זמני בנימוק כי הפרת הפטנט נעשתה כדי להבטיח את האינטרס הציבורי.
יש לא מעט צביעות בעצם הטענה, שהרי מי שמפר הוא לא ממונה על טובת הציבור, ועליו לפנות קודם כל לרשם הפטנטים בכדי לקבל רישיון כפייה או סעד הצהרתי שניצול הפטנט על ידו לא ייחשב כהפרה (לפי סעיף 187(א) לחוק), ועל כן יש להשיב בשלילה להעלאת נימוק זה, אך עם זאת אין לשלול לחלוטין אפשרות לשימוש בטיעון זה במקרים חריגים ביותר.
סוגיות נוספות
העברת הצדדים לדיון בפני רשם הפטנטים
על פי סעיף 191 לחוק, יכול בית המשפט להפנות את הצדדים לרשם הפטנטים תוך כדי עיכוב הליכים – החלטת הרשם עלולה לעזור לבית המשפט להכריע בתובענה, ובייחוד כאשר מתעוררות שאלות מקצועיות סבוכות, כפי שמתעוררות לפעמים בתביעות פטנטים.
 ציינו בעבר כי במערך היחסים בין הרשם לבית המשפט, אם ההליכים בבית המשפט קודמים על הרשם להמתין, ואם ההליכים החלו ראשית אצל הרשם באפשרותו להמשיך אלא אם יורה בית המשפט אחרת, אך הדבר אינו פותר את סוגיית הצו הזמני, אשר מטבעו הינו דחוף, והמתנה לסיום הסוגיה אצל רשם הפטנטים עלולה לגרור נזק רב.
תקופת תוקף הצו הזמני
הצו הזמני יעמוד בדרך כלל בתוקף עד מתן פסק דין במסגרת התביעה, אולם אם הנתבע הצליח לשלול את בסיס הפטנט או הצליח להשיג את ביטול הפטנט אצל רשם הפטנטים, באפשרות בית המשפט לבטל את צו המניעה הזמני ולחייב את התובע, בעל הפטנט, בפיצוי הנתבע.
בית המשפט יכול גם ליצור צו לתקופה מוגדרת ולבחון אותו פעם נוספת בהמשך, כאשר צו מעין זה מקובל בסודות מסחריים להם אין תקופה מודרת.
אם יש הליכים בפני הרשם לגבי ביטול הפטנט, בית המשפט יכול להוציא צו מניעה זמני עד להכרעת הרשם.
סעדים סופיים בהפרה
סעיף 183(א) לחוק הפטנטים קובע כי בתביעה על הפרה זכאי התובע לסעד בדרך של צו מניעה ופיצויים. בדרך כלל מוגשת בקשה לצו מניעה זמני, ואילו במסגרת התביעה העיקרית עותר המבקש לצו מניעה קבוע ולפיצוי עבור הנזקים שנגרמו לו עקב ההפרה. הזכות היסודית של בעל הפטנט היא פיצוי בעבור הרווחים שהפיק הנתבע מהפרת הזכויות – עוולה נזיקית.
העיקרון הבסיסי הינו השבת המצב לקדמותו, כאשר פרידמן מסיק מכך בספרו בפרק 19 כי בעל הפטנט אינו זכאי להחזר על הפסד פוטנציאלי שיכול היה להיגרם לו אך לא נגרם בפועל, כאשר בית המשפט רשאי למנוע מהמפר הנאה מפירות הפרתו.
המרצה חולק על עמדה זו, בין היתר בשל סעיף 183(ב)(4) – "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 רישיון לנצל את הפטנט בהיקף שהוא נעשתה ההפרה".
נקודת הפתיחה להערכת הנזק זה קיבול הפטנט, ולא הגשת הבקשה – התובע פיצויים חייב לפרט בכתב התביעה את הנזקים שנגרמו לו וכן להוכיחם, כאשר קיים קושי להוכיח היקף נזקים כספיים בתביעת הפרת פטנט, ולכן מקובל להעניק פיצויים ללא הוכחת נזק – פיצויים אשר בדרך כלל הינם נומינאליים.
בע"א 261/64 פרו-פרו נ' פרומין, נאמר כי " במשפטים מסוג זה, אף לגבי נזק ממשי, שלרוב לא ניתן למדוד אותו במדוייק, ניתנת יד חפשית למדי לבית-המשפט להעריכו או לקבעו על דרך האומדן, בהתחשב עם כל נסיבות המקרה כפי שהוכחו במשפט" דברים אלו נאמרו לגבי סימן רשום, אך ניתנים לביטוי גם לעניין פיצוי נומינאלי – לדעת פרידמן.
בית המשפט רשאי לפסוק על פי אומדן גלובאלי, כפי שניתן לראות בפסקי הדין הבאים – 
· ע"א 427/82 השתיל נ' אגן יצרני כימיקאלים.
· ע"א 531/71 לחוביצר נ' רידה.
· ע"א 65/89 מרדכי נ' עיריית גבעתיים.
· ע"א 410/86 הסנה נ' סורוקר.
הכללים לחישוב הנזק
סעיף 183(ב) לחוק הפטנטים – נזק ישיר, היקף ההפרה, רווחים שהפיק ותמלוגים סבירים – נשים לב כי הרישא מנוסחת בצורה של "בין היתר" ולא כרשימה סגורה, וכך לדוגמא בפס"ד Eli Lily נקבע כי ניתן לקחת בחשבון את ערכו של היתרון הכלכלי שנעשה לטבע בדרך של הקדמת הכניסה לשוק מיד עם פקעת הפטנט, ועל כן בית המשפט פסק כי Eli Lilly זכאית לפיצוי בגובה ההפרש שבין התמלוגים שקיבלה בפועל ובין התמלוגים שיכולה הייתה לקבל אם טבע לא הייתה מקדימה את כניסתה לשוק (פסק דין זה, בשילוב עם 183(ב)(4) די בהם לשלול את דבריו של פרידמן לעניין נזק פוטנציאלי).

לאחר פסק דין זה שונה חוק הפטנטים בסעיף 154א, וכיום מתחרה עסקי יכול להקדים את כניסתו ולבצע פעולות ניסיוניות לקבלת היתר.
את השיקולים שבית המשפט הביא בחשבון לצורך קביעת פיצויים בתחום הקניין הרוחני נמצא בפס"ד הרשקו נ' אורבוך (אשר דן בזכויות יוצרים אך רלוונטי גם לעניין פטנט רשום), כאשר לפיו על בית המשפט לפסוק פיצוי לפי ההפרש בין ערך הזכות לפני ואחרי ההפרה, אם הערך ניתן למדידה כספית.
בית המשפט הוסיף שמונה פרמטרים על ארבעת הפרמטרים הרשומים​ בסעיף 183(ב)– 
(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 רישיון לנצל את הפטנט בהיקף שהוא נעשתה ההפרה.
(5) בית המשפט יכול לקחת בחשבון גם פגיעה במוניטין של התובע ואת מידת החיקוי של השם, או הסימן המקוריים.
(6) בקביעת פיצוי על גזילת מוניטין, יש לחייב במועד הגזילה. ערך המוניטין הינו המכיר שהקונה היה מוכן לשלם.
(7) כאשר במוצר הנתבעים יש חלקים מפרים של מוצר התובע, יהיה זה מלאכותי לחשב את ערך החלק המפר לאחר שהוצא מהמוצר בכללותו.
(8) דרך נאותה לחישוב פיצויים היא על פי מחיר המכירה של התובע (בהפחתת אחוז מסוים בהוצאות), כפול מספר המוצרים שמכר הנתבע.
(9) אפשר לחשב את הנזק גם על פי החוזה שהיה מקבל התובע אם המכירות היו נעשות על ידו.
(10) כבסיס ראייתי לחישוב הפיצויים, אפשר להוכיח את הנוהג בקשר לתמלוגים בעסק דומה או להגיש חוות דעת מומחה על הרווחיות הצפויה. דברים אלה נכונים גם לגבי הסכמי רישיון הנוגעים למוצר המוגן או הסכמי רישיון בתחום המסחרי הרלוונטי למוצר המוגן.
(11) כאשר אין נתונים על מחיר ידוע לרישיון שימוש, בית המשפט יכול להעריך מה היה יכול להיות המחיר אילו ביקש הנתבע רשות שימוש בזכות התובע, ולשום את הנזק בהתאם לכך.
(12) דרכים נוספות להערכת נזק יכולות להתבסס על מספר הפריטים המפרים וקביעת נזק לגבי כל אחד מהם או על ידי אומדן מספר הפריטים שהתובע היה מוכר אלמלא פעילות הנתבע וקביעת נזק לגבי כל אחד מהם.
נראה כי אין שום הגבלה על שיקול דעת בית המשפט בקביעת פיצויים.
פיצויים עונשיים
סעיף 183(ג) קובע כי – " 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" – כפל הפיצויים, כאשר הדבר מהווה לעג לרש לעומת המצב בארה"ב, שם הפיצויים העונשיים נתונים לשיקול דעת בית המשפט.
הפיצויים העונשיים נועדו להרתיע את המפרים העתידיים ומצטרפים לפיצויים הרגילים, כאשר הפיצויים העונשיים חורגים ממסגרת החזרת המצב לקדמותו, וינתנו רק במקרים חריגים. כאשר בעל הפטנט פונה למפר בטרם נקיטת הליכים משפטיים, מודיע על ההפרה ומבקש את הפרתה ללא הועיל, הרי שהמפר פועל שלא בתום לב, וניתן לתבוע פיצויים עונשים.
פרמטרים להפחתת סכום הפיצויים
סעיף 184 לחוק הפטנטים קובע כי – "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".
נועד למנוע מצבים בהם בעל הפטנט מבקש ליצור לעצמו מונופול רחב יתר על המידה, שאז מסתכן בעל הפטנט בביטול הפיצויים.
סעיף 185 לחוק – "הופר פטנט לפני שניתנה רשות לתקן תביעה מתביעותיו שבפירוט ונתבעו פיצויים על ההפרה לאחר מתן רשות לתקן, רשאי בית המשפט שלא להביא בחשבון את מתן הרשות לתקן, אם התביעות שבפירוט של הפטנט המקורי לא נוסחו בתום לב או אם נוסחו שלא בצורה ברורה".
אפשרות אחרת להפחתת פיצויים היא על פי סעיף 186 – "רשאי בית המשפט שלא לפסוק פיצויים על הפרת פטנט שנעשתה בתקופה שבין המועד לתשלום האגרה לפי סעיף 56 לבין תשלומה למעשה לפי סעיף 57".
הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין
בית המשפט יתחשב בהוצאות הסבירות שנגרמו למי שזכה בדין, וישקול את שכר טרחת עורך הדין ששילם בפועל מי שזכה, מאחר ואינו צריך לצאת בחסר.
חוק (מס' 4)** תש"ס–1999
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