סיכום למבחן בפטנטים:
מבנה המערכת הפדראלית בארה"ב: מחוז מאגד כמה מדינות. תביעות של פטנטים מוגשות לביהמ"ש הפדראלי של כל מחוז.
ערעור מוגש רק לביהמ"ש בוושינגטון ה- federal circuit
TRIPS - הסכם סחר בינלאומי שעוסק בפטנטים וקניין רוחני- מטרתו ליצור סטנדרט מינימאלי של הגנה על קניין רוחני ברמת המסחר הבינלאומי. בעיות: בעיתיות עם מדינות מתפתחות.(רשיונות כפייה כשיש צורך ציבורי דחוף).
דיני פטנטים מול זכויות יוצרים: 

משך ההגנה-  בפטנטים הגנה מוגבלת ל 20 שנה מיום הגשת הבקשה, בזכויות יוצרים משך ההגנה הוא חיי היוצר + 70 שנה.

נשוא ההגנה- בפטנטים אפשר להמציא מסביב לבקשה אבל אסור להשתמש ברעיון עצמו כך שההגנה רחבה יותר וההגנה מוגבלת לרשימת התביעות. בזכויות יוצרים הגנה לביטויים ולא רעיונות (שמוגנים ע"י סודות מסחריים) כמו למשל סיפור, שיר וכו'. יש טענת הגנה לממציא "יצירה עצמאית" (אופציה להפר) . אם אתה מצליח להוכיח שיצרת את היצירה בעצמך בלי קשר או ידיעה על היצירה שכבר קיימת תהיה לך הגנה. בדיני פטנטים זו לא תהיה הגנה.

הענקת הגנה- בפטנטים קיים שלב ההמתנה עד אישור הפטנט בעוד שבזכויות יוצרים ההגנה נוצרת אוטומטית ללא שלב הגנה.

פיתוח עצמאי- בזכויות יוצרים פיתוח עצמאי יקנה הגנה בעוד שבפטנטים אין הגנה שכזו.

יתרונות של זכויות יוצרים: א.  קל לקבל הגנה והיא נמשכת לתקופה ארוכה מאוד.

-ב. כדי לקבל הגנה צריך רק "לקבע יצירה", כלומר לתת ביטוי מוחשי ליצירה. (כתיבה על דף). קיבוע היצירה הוא מתן ביטוי מוחשי ליצירה בתנאי שמדובר במשהו יצירתי, שנוצר תוך השקעת משאב אנושי כלשהו והוא מקורי.
מטרות דיני הפטנטים: פס"ד סאנופי נ' יוניפארם (פסד חשוב): ההצדקות לקיום פטנטים הם עידוד וקיום מחקר, הגנה על המצאת המצאות, העשרת הידע של הציבור. בפסק הדין נשאלה השאלה מהי היעילות שצריך להוכיח כדי לזכות בפטנט....?

התנאים לרכישת פטנט- סעיף 3 לחוק הפטנטים: 
1. חדשנות- מה שהמצאת חייב להיות משהו חדש- משהו שלא היה קיים לפני כן, אפשר גם למצוא שימוש חדש למשהו שהיה קיים כמו שימוש בתרופה שהיתה קיימת לשימוש אחר לגמרי. בשונה מזכויות יוצרים בהם אני יכולה להמציא אותו דבר כמו של מישהו אחר לכתוב שוב את הארי פוטר וזה עדיין יהיה מוגן אם לא ידעתי.

2. ההמצאה חייבת להיות יעילה- יש שאלות רבות בנוגע למהי תועלת. מה לגבי המצאה לא מוסרית? כמו שיטות לעישון סמים? מכונות הימורים? בארה"ב בשאלה הזו התעוררה בהקשרים רבים. לרוב מאשרים רישום פטנט כזה כי הרעיון מאחורי הפטנט הוא הדרת שימושם של אחרים ברעיון שלך ולא אמירה שמותר לעשות שימוש בהמצאה שלך.
3. אפשרות לשימוש תעשייתי- מגבלה שקיימת רק בישראל. מישהו רצה לרשום פטנט בארה"ב על איך להציע נישואין לאישה..  
4. התקדמות המצאתית- זו הדרישה החשובה ביותר והכי לא ברורה מבחינה משפטית. בארה"ב ניתנה פסיקה מאוד חשובה לאחרונה בנושא הזה. הכוונה היא שאתה לא יכול להגיש בקשה לפטנט על משהו שהוא ברור מאליו- זה צריך להפתיע את הקולגות שלך בתחומך- זו התקדמות המצאתית. ההמצאה לא יכולה להיות טריוויאלית – ההמצאה צריכה להיות מעוררת השתאות, מעוררת עניין, עונה על צורך. הדרישה בדין האמריקאי היא : non obviousness   
5. ההמצאה חייבת לקבל אישור של משרד הפטנטים- יש לרשום את הפטנט. העלויות הם מאוד יקרות בארה"ב רק הגשה של בקשה זה משהו כמו 3,000 דולר , קיים הליך מנהלי שבו אותם פטנטים נבחנים. ההליך לוקח בממוצע בין שנה וחצי לשלוש שנים אם אין התנגדויות בדרך כולל סכומים לא מבוטלים של כסף. יש הרבה חילופי דברים בין עורך הדין של הצד שדורש את הפטנט לבין משרד הרישום.
איזה זכויות מוגנות?

 יש לי יכולת בלעדית לייצר את אותו מוצר? יכולת בלעדית לעשות שימוש באותו פטנט, להציע למכירה , למכור ולייבא (אסור לאחרים לייבא את אותו מוצר ממדינה אחרת).

איזה מעשים מפירים את הפטנט?

ניצול ללא רשות או שלא כדין של ההמצאה- יש שתי דרכים להפר פטנט:

1. מילולית- לעשות בדיוק את מה שלשון התביעות אומרת. אם רשמתי שבפטנט שלי יש שלושה גלגלים לאופניים וישהו בא עשה בדיוק את מה שרשמתי בפטנט.

2. מהותית- גם אם הוספתי גלגל רביעי לאופניים זו תהיה הפרה
לכל פטנט יש תביעות המגדירות את היקף ההגנה, התביעות הם הטריטוריה של ההמצאה אך תמיד מעבר לתביעה יש הגנה גם לדברים הדומים מהותית לפטנט שלי גם אם הם לא מתוארים בפירוש בלשון התביעה. (תביעה למשל היא אופניים שיש בהם 3 גלגלים).
זכויותיהם של אחרים מול פטנט רשום- חריגים להגנת הפטנט:

1. ניצול פטנט לרעה- אם הבעלים מנצל את הפטנט לרעה ניתן להטיל עלי רישיון כפיה כלומר לתת לאחרים זכות לעשות שימוש בפטנט שלי. לדוגמא- יש לי פטנט על תרופה ואני מתנה את מתן הרישיון על התרופה הזו לחברה מסוימת שרוצה ליצר את התרופה ברכישות נוספות – אם תרצו לקנות ממני את הרישיון לייצר תרופה זו עליכם לעשות איתי עסקאות גם בעתיד. במקרה כזה ייתכן שינתן רישיון כפיה.

2. שימוש ניסיוני- לא לצרכים שיווקים.
3. שימוש הקבוע בסעיף 54 לחוק (תיקון "טבע")- שימוש לצורך רישוי לשם שיווק של תרופה לאחר פקיעת הפטנט. חריג שקיים לגבי תרופות בלבד, נותנים לחברות מתחרות אפשרות לערוך ניסויים שמפרים את הפטנט עוד במהלך חיי הפטנט כדי שהם יוכלו לייצר את התרופה לשוק כבר מהיום שבו פוקעת הגנת הפטנט. 
· עלויות הגנה על פטנט שאני רושם הם גבוהות מאוד. מורכבות מעלויות רישום הפטנט במדינות שונות (עורכי דין, חיפוש אם קיים כבר וכו') + עלויות ליטיגציה ארוכה ויקרה.
סעדים העומדים בפני בעל פטנט:

סעדים זמניים, צווי מניעה, פיצויים , פיצויים עונשיים.
הגנה על מידע ורעיונות- האם הגנת פטנט היא הכרחית? אולי יש אלטרנטיבות...:

פס"ד AP נ'  INS: AP טענה ש INS גנבה ממנה ידיעות חדשותיות שהיא פירסמה ופירסמה אותם בעצמה בחוף המרכזי לפני חברת AP עצמה.
השופט פיטני: הגנה הכי רחבה. בסיס של ג'ון לוק של יעילות והגינות. לא תהיה ל AP תמריץ ליצור את החדשות אם לא נגן עליהם, ובנוסף לא ראוי שמישהו אחר יהנה מההשקעה שלהם. נותן הגנה מעיין קניינית אך בצורה מוגבלת רק על חדשות "חמות" שהערך שלהם נעלם ברגע שפורסמו.
השופט הולמס- דורש רק את ייחוס הכתבות (מתן קרדיט) לכותב המקורי של החדשות.

השופט ברנדיס:  גישה אנטי הגנתית אשר מתנגדת לפיטני והולמס. האינטרס הציבורי באותו מידע ראוי שיגבר על האינטרס הספציפי של AP בחדשות. הוא אומר: מרגע שחלקתי עם העולם ידע, אמיתות רעיונות וכו.. כל זה הופך להיות נחלת הכלל , כל אותו מידע צריך להיות חופשי לשימוש ע"י כולם כמו אוויר לנשימה.

פס"ד ואן רקסילר נ' ג'י אם סי (מישיגן 1962):
 אישה ששלחה רעיונות טריוויאלים לג'נרל מוטורס.   ניסתה להגן על הרעיונות שלה באמצעות חוזה. (שמירת סודיות). ביהמ"ש דחה את טענותיה. אם מישהו לא מצליח להגיש פטנט החלופה היא פניה לגורמים מתווכים- קרנות הון סיכון וכו'...
* המאפיין של קניין רוחני ופטנטים הם המתח בין הרצון להגן ולעודד את מי שממציא המצאות כדי שימשיך לעשות זאת, מול הרצון שמידע ורעיונות יגיעו לנחלת הכלל. איך משיגים איזון? בפטנטים האיזון מושג על ידי הדין: היקף ההגנה, משכה, חריגים להגנת פטנט.
סודות מסחריים:
סוד מסחרי יכול לשמש אלטרנטיבה להגנת פטנט ולרוב בא בתקופה שלפני האישור של הפטנט ככלי משלים, אך אינו יכול לכול במקביל לפטנט. סעיף 5 לחוק עוולות מסחריות קובע כי כל מידע עסקי שהוא אינו נחלת הכלל ואינו ניתן לגילוי בקלות, ובעליו נוקטים באמצעים סבירים לשמור את המידע בסוד, יכול להיות מוגן על ידי סוד מסחרי.

מטרתו המרכזית של החוק: לאפשר שיתוף מידע לצורך שיפור ייצור מוצר וכו' מבלי לפחד שזכויותיך בו יאבדו. משך ההגנה הוא עד שהמידע נחשף לציבור.
מעשים המהווים הפרת סוד מסחרי:

1. נטילת סוד מסחרי ללא רשות באמצעים פסולים- לדוג' ריגול תעשייתי.

2. שימוש בסוד בניגוד לחיוב חוזי או הפרת חובה אמון.
3. מצב בו מקבלים סוד מסחרי או עושים בו שימוש תוך ידיעה שהוא הושג בדרך לא כשרה
הגנות נגד הפרת סוד מסחרי: (בניגוד לפטנטים שם זה לא מהווה הגנה.)

2. גילוי עצמאי: גילוי הרכב המוצר באמצעות היכולות שלי בלבד.
3.  הנדסה חוזרת- אם באמצעות פירוק המוצר הצלחתי לעלות על הרכבו זה ישמש לי הגנה.
עלויות ההגנה על סודות מסחריים הינה גבוהה. (עלויות שמירה על סודיות בכלל ושל העובדים, עלויות ליטיגציה ועלויות של גילוי הפרות ותביעתם).
סעדים לטובת בעל הסוד המסחרי- צווי מניעה, פיצויים והשבה. 

יתרונות סודות מסחריים- 
1. אפקטיבי מיידית- לא צריך לחכות עד שיאשרו דבר כסוד מסחרי בניגוד לפטנט שיש לחכות כ-18 חודשים. 

2. אורך חיים אינו מוגבל בזמן- סוד מסחרי יכול להתקיים לנצח כדוגמת המתכון של קוקה קולה. (עד שנחשף כדין לציבור)
3. ניתן לעשות שימוש בסוד מסחרי בזמן שאני מנסה להשיג פטנט. 
4. היקף הגנה נרחב.

חסרונות סודות מסחריים- 

1. מידע שנושא את המידע על פניו- למשל במקרה של תרופה באמצעות פירוק התרכובת במעבדה אנו יכולים מיד לגלות את ההרכב ולכן לסוג כזה של מוצר לא רצוי לעשות הגנה של סוד מסחרי. 

2. לא מקנה בלעדיות על המידע- העובדה שאני הגיתי משהו ויש לי עליו סוד מסחרי לא אומר שאחרים לא יכולים לבוא ולהמציא את אותו דבר בדרך של יצירה עצמאית. בניגוד לפטנט שם גם אם מישהו הגיע לאותה המצאה לבדו הוא לא יוכל לעשות בה שימוש כי לי יש עליה פטנט. 
3. הקושי בגילוי הפרות
4. חשש גילוי סודות במהלך ליטיגציה או במהלך מעבר עובדים. 
5. המידע לא מגיע לעולם לנחלת הכלל- חסרון רציני לציבור, מידע שנשאר רק ברשות החברה. 
אלטרנטיבות לסוד מסחרי-

1. מוצרים שאינם צריכים הגנה- יש מוצרים שאין צורך להגן עליהם והשוק החופשי דואג לכך שנחזיר את ההשקעה על ההמצאה ללא הגנה. לדוגמא מכירה של האייפוד- למרות שאכן רשום חלקים בו כפטנט, סביר שבגלל יתרון הראשוניות כבר בימים הראשונים של המכירות הצליחו להחזיר את ההוצאות על פיתוח התוכנה והמכשיר. 

2. פרסים/סובסידיות- הצעה של כלכלנים, במקום הגנת הפטנט המדינה תדאג לסבסד פיתוח ומחקר של המצאות בתנאי שבסיום ההמצאה תהיה שייכת לנחלת הכלל. היתרון באופציה זו למשל כאשר מדובר על תרופה שלא שווה לחברות תרופות לייצר אותה כי היא פוגעת באוכלוסיה מאוד ספציפית, אז למדינה יש אינטרס לתמרץ את חברות התרופות בכדי שאכן יחקרו וינסו לפתח את המוצר הזה. יתרון נוסף הוא נפילת המידע לנחלת הכלל מיד עם גילויו. החיסרון המרכזי של השיטה הוא צנזורת רעיונית של כיווני מחקר, ההגבלה של המחקרים לפי תמיכת השלטון. (בוש למשל לא הסכים שתחת כהונתו יבצעו מחקר על תאי גזע עובריים ואילו אובמה שינה את החלטת בוש ואפשר מחקרים כאלה.) בנוסף קיים חיסרון של עלויות שיוצאות מכספי הציבור. וכן הקושי להעריך נכונה את שווי הפטנט העתידי וכן את משך הזמן שייקח בכדי להוציא את הפטנט לפועל.  
3. דיני זכויות יוצרים- נועדו להגן על יצירה שלנו הם מגנים על יצירה ולא על רעיונות, על עבודות מסוימות כדוגמת יצירות ספרותיות, דרמטיות יצירות אומנותיות ויצירות מוסיקליות. קל מאוד לקבל הגנה בזכויות יוצרים ומדובר על הגנה שנמשכת לזמן רב מאוד לרוב למשך חייו של היוצר + 70 שנה. דיני זכויות יוצרים הם בעלי הגנה רחבה. התנאים לרכישת הגנה של זכויות יוצרים הם קיבוע יצירה (מתן ביטוי מוחשי ליצירה- למשל הדפסת ההרצאה על גבי דף).משהו יצירתי ומקורי, שימוש במשאב אנושי כלשהו, פרי השקעה אנושית. הכוונה במקורית שהיא נובעת מהיוצר עצמו ולא מועתקת. בנוסף ישנה דרישה למשהו שיהיה בו ניצוץ של אותו אדם כיוצר.
4. דיני פטנטים- בבקשה לקבלת פטנט על הממציא לפרט את מה שחדש ומועיל בהמצאה שלו. היקף ההגנה ייקבע בעת אישור הפטנט. הפטנט יופר ע"י כל מי שמייצר, משתמש או מוכר את ההמצאה אפילו אם הוא הגיע אליה באופן עצמאי.  חסרונות הפטנט- עמדנו בעמודים קודמים.
איך נראה פטנט?
הפריטים בעמ' הראשון הם מאוד חשובים: שם הפטנט, שם הממציא, מס' הפטנט, תאריך הפטנט- התאריך שבו אושר הפטנט.  בפטנט יש רשימה של נושאים שהם "שדות חיפוש", שבוחן הפטנטים בדק. יש לכך חשיבות משום שאם מתחרה רוצה לבוא ולתפוס את הפטנט הוא יכול למצוא שדה חיפוש שהבוחן לא בדק ואז יאמר שהפטנט שהוא המציא שייך לשדה אותו הבוחן לא בדק. 
בפטנט מאוזכרים פטנטים רלוונטים, תביעות של הפטנט ושרטוטים של הפטנט.

חסרונות הגנת הפטנט:

· משך בחינה ארוך במיוחד- לעיתים בגלל משך הבחינה הרבה פטנטים עשויים להיות לא רלוונטים מבחינה מסחרית כי הטכנולוגיה כבר התפתחה והגיעה לפטנט, אך ניתן להשתמש בפטנט בצורה דפנסיבית לאורך הדרך.

· פרסום או שימוש קודם בפטנטים יכולים להפוך את ההמצאות לחסרות ערך. אם היה פרסום קודם שלך (מאמר, הרצאה) שכולל את אותה המצאה שלך בכל מקום בעולם או מישהו שהמציא לפניך ופרסם אז אתה עשוי להיכשל בהגשת הבקשה. פרסום כזה עשוי למנוע הגנה על הפטנט שלך.
· רעיונות בעלמא אינם מוגנים- יש לי כיוון כללי אך אין לי תהליך או מוצר קונקרטי אי אפשר להגן על זה דרך דיני פטנטים.
· רשימת תביעות מוגדרת- רשימת התביעות היא המסגרת של ההגנה. לעיתים לשון הפטנט לא מספיק ברורה והיקף ההגנה יהיה גם הוא לא ברור, פיתוחים מסוימים עשויים להיות לא מוגנים רק בגלל לשון התביעות
· הגנה מוגבלת טריטוריאלית- אם אני מגיש הגנה לפטנט בישראל הפטנט יהיה מוגן רק בישראל, לכן המבקש החכם בד"כ יגיש בקשה בינלאומית שתעניק לו היקף הגנה רחב יותר.
· עלויות ההגנה- הוצאות משפטיות גדולות מאוד- שלב עריכת הפטנט הוא פחות יקר אך עלויות של ליטיגציה הן אדירות.
דרישות לכשירות של פטנט- סעיף 3:
א. מוצר או תהליך- מוצר הוא כל חפץ תרכובת מכונה שילוב של חומרים , כל דבר שיש לו ביטוי מוחשי בעולם שלנו.

תהליך הוא שינויים פיזקלים או כימיים בחומרי גלם , הפכתי משהו מדבר אחד לדבר אחר זהו טיבו של תהליך. אין צורך שהתהליך עצמו ייצר בהכרח משהו חדש. 

התהליך עצמו לא צריך ליצור מוצר חדש אלא התהליך צריך להיות חדשני- בדיוק אותו כיסא אך דרך הייצור קצרה יותר. או אותו מוצר (למשל תרופה) לשימוש אחר שונה.
אילו דברים אינם ברי הגנה? דברים שקיימים בטבע, שלא המצאת אותם אלא רק גילית. כמו למשל תורת היחסות או סוג של סרטנים. תיאוריה מתמטית או אמיתות שבני אדם יכולים להגיע אליהם בדרך כזו או אחרת.
דיימונד נ' צ'אקרברטי-פס"ד של ביהמ"ש העליון האמריקאי שהכיר בזכות של מדען הודי לקבל פטנט על בקטריה שהוא המציא שאוכלת כתמי שמן ונפט. זה לא דבר שמתרחש בטבע באופן טבעי אלא פרי הנדסה גנטית.
חריגים להגנה (דברים שלא מוגנים): 
· זנים חדשים של צמחים, טיפול רפואי בבני אדם. (סעיף 7 לחוק)

· המצאות בתחום האנרגיה הגרעינית שלמדינה יש אפשרות להלאים או למנוע קבלת פטנט עליו. (סעיף 99)

· מגביל הגשת פטנטים שעלולים לפגוע בביטחון המדינה (סעיף 103)

ב. יעילות וחדשנות: 
בישראל לשם השגת יעילות נדרוש שתושג המטרה שמוצגת בבקשה לפטנט נכון למועד מועד הגשת הבקשה לפטנט. לדוגמא: הפטנט שנתנה המרצה כדוגמא  – עידוד הנשים לא לאכול, חוסר תמריץ לפתוח את המקרר.
 יעילות מובחנת מתועלת- אין צורך שהבקשה תתרום לחברה. הפטנט יכולה להיות המצאה חסרת ערך מסחרי, חברתי , אבל כל מה שמתואר צריך לעבוד. 
לא נכנסים לשאלה האם הפטנט מוסרי או לא מוסרי.כי הגנת הפטנט נועדה להניע אחרים משימוש בפטנט שלי ולא לעודד את השימוש בו או השיווק שלו.
פס"ד ברנר נ' מנסון (ארה"ב)- מדען שביקש לקבל פטנט על סטרואיד שלטענתו מנע התפתחות גידול סרטני בעכברים. ביהמ"ש קבע שלא ניתן להראות יעילות כאשר ההמצאה דורשת מחקר מדעי נוסף. לפי הפסד צריך להוכיח יעילות מסויימת וקונקרטית ולא כללית ובלתי מוכחת. 

יש לציין שבארה"ב דרישת היעילות נשחקה עם השנים. 
פס"ד סאנופי נ' יוניפארם- התנגדות להכרה בפטנט על תרופה, המתנגדים טענו שלא הוכחה יעילות התרופה כי נערכו ניסויים רק בבע"ח ולא בבני אדם שבשבילם התרופה מיועדת.

במחוזי הגיעו לתוצאה דומה לברנר שלא מולאה דרישת היעילות.

בעליון הפכו את ההחלטה, הש' נתניהו בפסה"ד אומרת שכשמגישים בקשה לפטנט כל מה שנדרש הוא יסוד סביר להנחה שהבטחת יעילות הפטנט אכן תתממש. השופטת נכנסת לשיקולי מדיניות וטוענת שאם לא נקנה הגנה בשלב זה נפגע בכל התהליך המחקרי. די בכך שנראה יעילות חלקית כדי לחזק את ידי החוקרים.

דרישת החדשנות- מוגדרת בסעיף 4 -חדשנות- כל בקשה לפטנט לא יכולה להתייחס למשהו שכבר הומצא, הוצג או פורסם בפומבי בשום צורה ובשום מקום. דרישת החדשנות נפגעת אם באיזה שהוא מקום בעולם כבר פורסם פריט דומה במסמך אחד. עם זאת יש לזכות שבדיקות מוגבלות בזמן ורשם הפטנטים לא יעלה על הכל... יש חברות שמתמחות בלמצוא מידע על פטנטים כדי להביא לבטלותם.
מדוע אנו זקוקים לדרישת חדשנות? מדוע לא נרצה להכיר במשהו שהוא כבר בנחלת הכלל? אם אנו משלמים את מחיר המונופול שנקנה לממציא אזי אנו מבקשים לקבל משהו בתמורה- מידע חדש, העשרת מאגר הידע הציבורי. יש כאן מעין חוזה- זהו תנאי לשם קבלת התמורה- המונופול ההמצאתי.
פס"ד מטרוניקס נ' אקווה פרודקטס- דוגמה לבקשה של פטנט שנשללה משום שלא מולאה דירשת החדשנות- פטנט על רובוט שמנקה בריכות. מתנגדת לפטנט טענה שהיא הציגה בקניון מוצר דומה. ביהמ"ש החליט שאכן לא היתה פה חדשנות ומנע את קבלת הפטנט.

פס"ד יוז- מערכות אופטיות למטוסים. חברת יוז תבעה את המדינה על הפרת פטנט קודם שלה. המדינה התגוננה בשני טיעונים:

1. אנחנו לא מפרים את הפטנט כי מדובר בהמצאה אחרת השונה מהותית מהפטנט של יוז.

2. גם אם ימצא שהמדינה מפירה את הפטנט, במילא הפטנט של יוז אינו תקף בעיקר כי לא מולאה דרישת החדשנות וכן לא היתה התקדמות המצאתית.
העליון קובע שהיתה הפרה ולכן נכנס לבדיקת תקפותו של הפטנט:

השופט שמגר מסכם מה נחשב לדרישת החדשנות:

1.  כדי שפרסום קודם ישלול חדשנות חייב שיהיה מסמך אחד המכיל את ההצעה כולה, אין אפ' ליצור פסיפס של הצעות המלוקטות ממקורות שונים- The single reference rule.
2. אותו מידע בפרסום מוקדם שפוגע בחדשנות חייב לאפשר את הוצאתה לפועל של ההמצאה. כך שאם קוראים את ההמצאה היא צריכה להיות מפורטת במידה כזו שבעל מקצוע ממוצע בתחום יוכל להיות מסוגל ליצור אותה.
בעל מקצוע ממוצע  הוא אדם עם השכלה סבירה בתחום, עם ניסיון סביר. 
3. הבחינה של המידע המוקדם בזמן בהשוואה לבקשה מתבצע ע"ב מהותי, אין צורך להתייחס לצורתם או לניסוחם- אין צורך שתהא זהות לשונית, במונחים וכו'.. אלא זהות מהותית. 
4. כשבוחנים את המידע המוקדם בזמן מותר להסתמך על מידע כללי הקיים בתחום, בנוגע למסמך המסויים. אך יש להיזהר לא לייבא מונחים שחסרים במסמך- לדברים שקיימים בידע הכללי בתחום. 
מותר לעשות שימוש בידע כללי בהבנה של מושגים בסיסיים, או דברם מוסכמים. למשל: תורת היחסות- זהו ידע כללי שניתן לעשות שימוש בו. אך בדברים אחרים-שלאנשים מהתחום אין מידע באשר לכוונתם אין לעשות שימוש, לא ניתן לערוך השלמות מכללי התחום לאחר ההמצאה.
בפס"ד יוז, חברת יוז נצחה ונקבע כי הפרסומים הקודמים שלה לא פגעו בדרישת החדשנות כי היו בסה"כ פרסומי ביינים ולא פירסומים שבעזרתם ניתן להבין איך מוציאים לפועל את הפטנט.
דברים חשובים נוספים לגבי חדשנות:

· תיאור קודם יכול להיות בכתב, בקול, בעל"פ, במראה או בכל דרך אחרת ובלבד שהוא מאפשר את הוצאת הפטנט לפועל וביצועה.
· חשוב שהמידע יהיה ישים לבעל המקצוע הממוצע, שהוא יהיה מסוגל להבין את המידע ולבצע את המופיע במידע. מדובר באדם בעל רמת ידע סטנדרטית.
· גם כשהתייחסנו למהות ביחס לצורה- שרטוט טכני ללא הסברים יכול לפגוע בחדשנות- אם אדם בעל ידע ממוצע יכול להבין איך לבנות את ההמצאה.
· גם בקשה קודמת לפטנט יכולה לפגוע בדרישת החדשנות.
· שימוש למטרת ניסויים כדי להוכיח את יעילות הפטנט (לא למטרת רווח אלא כדי לנסות למשל בתרופה) לא פוגעים בחדשנות.
· סעיף 1 "ניצול המצאה" מגדיר פעולות שאם אני מבצע אותן תשלל החדשנות. כמו למשל שימוש עסקי למטרת רווח במוצר או בתהליך שלי. כל אופי עסקי יכול למנוע חדשנות.
סעיף 6 לחוק: קובע מתי פרסום טרם קבלת הפטנט לא יפגע בדרישת החדשנות- (למשל אם קיבלתי אישור על כך,אם פירסמו ללא רשותי, אם זה פורסם במסגרת תערוכה שהרשם אישר אותה וכו'). הבעיה היא שסעיף 6 קיים רק בארץ ובחו"ל זה לא תופס כך שאם אתה תפרסם את זה חו"ל זה כבר לא יתן לך הגנה. כאמור זהו סעיף שחל רק בישראל ולכן מומלץ לא להשתמש בסעיף שכן הצגת המצאה בתערוכה של התחום למשל עשויה למנוע מהממציא הגשת בקשה להגנת פטנט בארה"ב למשל.  סעיף 6 יהיה תקף כהגנה רק אם הגשתי אח"כ בקשה לפטנט תוך 6 חודשים!!
3. התקדמות המצאתית: (הדרישה כי חשובה וגם הכי עמומה)  סע' 5 לחוק קובע מהי התקדמות המצאתית" התקדמות שאינה נראית כעניין מובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע, על סמך ידיעות שהתפרסמו לפני הגשת הבקשה בדרכים האמורות בסע' 4" זו הגדרה עמומה שגם היישום שלה עמום. הרעיון המרכזי הוא שהפטנט לא יכול לעסוק במשהו שהוא טריוויאלי, למשל המציאו את העיפרון והמציאו את המחק והצמדת שניהם אחד לשני אינה התקדמות המצאתית אלא משהו טריוויאלי. בעבר ביהמ"ש תיארו את הדרישה הזו כמשהו גאוני אך מאוחר יותר הם הבינו שלא צריך להיסחף ועברו לסטנדרט סביר יותר.  

איך בודקים התקדמות המצאתית? (השופט שמגר בפס"ד יוז)
השלב הראשון יהיה קביעת היקף כל הידע הקיים, שפורסם בתחום טרם ההמצאה. (איזה תרופות היו קיימות, איזה מחקרים עשו בנושא וכד')

השלב השני הוא השוואת הידע הקיים לתביעות הפטנט. לא השוואה למוצר המסחרי אלא לתביעה שהגיש לצורך קבלת הגנת פטנט. לראות אם יש חידוש בתביעות.

השלב השלישי הוא קביעת הרמה המקצועית של בעל מקצוע ממוצע, מה אותו בעל מקצוע ממוצע צריך היה לדעת. זוהי שאלה קריטית האם בעל מקצוע ממוצע צריך להכיר את כל המאמרים שנכתבו בתחום או רק 20 מאמרים. בעל מקצוע ממוצע הוא לא חתן פרס נובל אך גם לא אדם שרק התחיל במקצוע. הוא צריך להיות בעל מקצוע ממוצע בדיוק באותו תחום של ההמצאה. הוא יהיה בעל השכלה מסוימת עם רמת ניסיון מסוימת וזה ייקבע בהתאם להמצאה הנדונה. לרוב זה יהיה קו ביניים בין הרצונות של כל צד (הממציא והתוקף את ההמצאה). כממציא השאיפה שלי להראות שאנשים לא ידעו מספיק על הנושא אז יהיה לי אינטרס להציג אדם שאין לו כ"כ ידע בתחום וברור שהצד שרוצה לתקוף את הגנת הפטנט ינסה להביא מומחה שיש לו ידע רב בתחום הספציפי וכן בעוד תחומים מסביב, לכן בד"כ ביהמ"ש לוקח משהו באמצע בין שני הצדדים. 

בסופו של דבר לאחר כל השלבים אנו מעריכים התקדמות המצאתית. 

פס"ד יוז פסד חשוב בנוגע להתקדמות המצאתית:

שמגר נותן מספר כללים ומבחני עזר לבדיקת התקדמות המצאתית:

· לגבי חדשנות צירוף של פרסומים שונים בשביל להוכיח שמשהו אינו חדש הוא לא מספיק אלא יש להראות מסמך אחד כולל שמוכיח שההמצאה אינה חדשנית. בהתקדמות המצאתית- ניתן לבצע צירוף של מספר פירסומים כדי להראות שזו המצאה מובנת מאליה ואין התקדמות המצאתית. הצירוף של המסמכים הללו צריכים להיות מובנים מאליהם לבעל מקצוע ממוצע כך שיחליטו שזה לא התקדמות המצאתית. (ככל שנדרשים צירוף של מספר רב של מסמכים כך יטה ביהמ"ש דווקא לראות בהמצאה כהתקדמות המצאתית)
· ביהמ"ש מדגיש שהדרישה היא צעד המצאתי קטן שאינו מובן מאליו ולא דרישה של גאונות.
· נקודת הזמן חשובה- כל המסמכים והידע שמביאים על מנת להראות שהיה קיים לפני (כדי להוכיח אי חדשנות) צריך להיות קיים לפני תאריך הגשת הבקשה.
מבחנים משניים: secondary consideration:
· מבחן החסר/החסך המתמשך- למשל אם מדובר על מוצר שכולם היו צריכים ואף אחד לא הצליח למצוא פתרון לבעיה הזו. אז כל הכישלונות של האחרים למצוא פתרון יכולים לחזק את הטענה שיש כאן התקדמות המצאתית. ביוז ביהמ"ש התייחס למבחן הזה והראה כמה חברות מובילות בתחום ניסו לפתח מערכת תצוגה עילית למטוסים אך לא בהצלחה רבה וזה בהחלט חיזק את ההתקדמות ההמצאתית.
· מבחן של הצלחה מסחרית- צריך לבחון מהו המקור להצלחה המסחרית, אם המקור הוא ביכולות שיווק ופרסום גבוהות זה לא יהווה אינדיקציה להתקדמות המצאתית. אך אם מדובר על הצלחה מסחרית בשל המוצר עצמו שהומצא זה יוביל להחלטה שאכן הייתה כאן התקדמות המצאתית.
· מבחן ההפתעה- האם ההמצאה התקבלה בהפתעה ע"י מי שעוסק בתחום. 
· מבחן העתקה-  לדעת המרצה זהו מבחן לא כ"כ שימושי. זה תלוי בהיקף העתקה, אם הרבה מנסים להעתיק את מה שהמצאתי אז כנראה שזה תרם רבות לתחום. אך לדעת המרצה תמיד בתביעות הפרה יהיה ניסיון העתקה של היריב. 
ביוז נדחתה טענה של חוסר התקדמות המצאתית, הוצגו מספר פרסומים מטעם המשיבים שלטענתם פוגעים בתקפות ההמצאה והם מציגים אותה באור מובן מאליו, אך ביהמ"ש דוחה את הטענה. לפי ביהמ"ש התמונה העולה מתוך כל המסמכים היא תמונה של קושי של בעלי המקצוע לפתח מוצר שיוז הצליחה לפתח, ולכן ברור היה שנדרשו מחקרים וניסויים נוספים, כולם היו רחוקים מלהשיג את התוצאה המבוקשת ולכן שילוב המסמכים לא היה בו די בכדי לפגוע בתקפות הפטנט. ביהמ"ש בחן האם הפרסומים ניסו להרחיק את החוקרים מהכיוון שאומץ בסוף. הפתרונות שאומצו בפרסומים אכן היו רחוקים מהפתרון שיוז מצא לבסוף דבר שכמובן תומך בהתקדמות המצאתית. (נקרא teaching away)
TSM TEST- מבחן הדן בהמצאות קומבינציה בהקשר להתקדמות המצאתית-

כשרוצים לשלול התקדמות המצאתית יש להשתמש במבחן ה TSM שפותח על ידי ה FEDERAL CIRCUIT, מבחן יחסית נוקשה, משתמשים בו כאשר רוצים לשלול פטנט בעילה של חוסר התקדמות המצאתית בעסקאות קומבינציה.

המבחן אומר שאם תצליח להוכיח שבידע הקודם היה תמריץ\ הצעה\ משנה מפורש או משתמע  להגיע לאותו מוצר זה שולל את ההתקדמות ההמצאתית שלו.

לדוג' מאמר שאומר בצורה מפורשת שאם תקח 3 מרכיבים קיימים ותערבב תקבל מוצר ד'. יגידו שזה לא התקדמות המצאתית.

בפועל כתוצאה ממנו רוב הפטנטים החדשים קיבלו הגנה כי קשה להוכיח את המבחן הזה (וזה מה שהסירקיות רוצה כי הוא אוהב פטנטים).

ביהמ"ש העליון בארה"ב (שלא אוהב פטנטים) קבע בפס"ד KSR כי מדובר במבחן מחמיר מידי המונע מאנשים לתקוף פטנטים. העליון מוסיף על מבחן זה עוד סדרה של שיקולים- להסתכל על הטבע של התחום, הלשון- לאמץ צורת חשיבה פתוחה לעניין הידע של בעל המקצוע הממוצע. העליון קובע כי מבחן ה TSM  לבדו לא יכריע בסוגיה. עם זאת, לא נתן כלים והנחיות כיצד להתמודד עם תביעה כנגד התקדמות המצאתית.
בישראל, בהחלטת הרשם לגבי שרין טכנולוגיות נ' אוגי ב2008 אימצו בישראל את מבחן ה TSM  ונקבע כי אם יש דחיפה\מוטיבציה\ תמריץ מידע קודם לשלב את הרכיבים רק אז ניתן יהיה לדחות את דרישת ההתקדמות ההמצאתית. יש לציין כי מדובר בהחלטת רשם בלבד ולא ברור איך ינהג ביהמ"ש כשידרש לכך. (כלומר בישראל הולכים לפי הגישה של FEDERAL CIRCUIT, שאוהב פטנטים. יהיה קשה להראות שאין התקדמות המצאתית ולשלול פטנט).
מדוע רעיונות, בניגוד למוצר או תהליך, לא זוכים להגנה פטנטיאלית?
רעיון הוא המצאה תדירה הקוראת הרבה ואין צורך לתמרץ כדי שאנשים יחשבו על רעיונות, לא יקר לחשוב על רעיון בניגוד לפיתוח מוצר, רעיונות הם דברים לא מוגדרים וקשה לתחם גבולות הגנה על רעיון (תורת היחסות), רעיון הוא חשיפת אמת שהיתה כבר קודם לכן בטבע (טיעון מוסרי דתי).

תוכנות מחשב והגנה עליהם בארה"ב:

פס"ד דיימונד נ' דיר: תוכנת מחשב שמתפיחה גומי. המחשב היה תחום חדש אותו משרד הפטנטים האמריקאי לא הכיר ולכן לא רצה להעניק לו הגנת פטנט. ההנמקה: הטכניקות חישוביות הללו שהמחשב מבצע, שעליהן למעשה רוצים להגן בפטנט, הינן כלי עבודה בסיסיים לאנושות ולחוקרים- ולכן על דבר כזה לא תינתן הגנה. כל אותם חישובים לא יכולים להיות מוגנים. 

ערכאת הערעור: ה- CCPA הפך את החלטת רשם הפטנטים: נקבע  כי מדובר בתהליך לעיבוד מוצר, תהליך רגיל שכחלק ממנו חושבו נוסחאות חישוב- אך התהליך כתהליך הוא תהליך לייצור יציקת גומי. 

אין שום מניעה לקבל פטנט על תהליך המשלב מחשב וחישובים באמצעותו- החלטת הרשם נהפכה.
העליון אישר את החלטת ערכאת הערעור, ניתן פטנט.

השורה התחתונה של פסה"ד היתה ששילוב אלגוריתמים או חוקי טבע בתוכנת מחשב- יכולים לזכות להגנת פטנט באחד מ 2 מקרים:

1. קשור במוצר פיזי כמו למשל גומי. כאשר בסופו של דבר הם מובילים למוצר כלשהו.

2.  התהליך חייב להביא לשינוי פיזי של חומר גלם. 

כלומר, ההחלטה של פס"ד דיימונד קבעה כי תוכנה כשלעצמה אינה יכולה להיות מוגנת לבד, אלא אם היא חלק מתהליך יישומי שיש לו אלמנטים פיזיים. 

החלטת רשם בארה"ב בעניין AALAPAT:
הדרך לפתוח פתח להגנה של מחשב גם ללא שינוי פיזי ומוחשי, עקיפה של  פס"ד דיימונד. הדרישה היא בסה"כ שלאלגוריתם יהיה יישום פרקטי שימושי- אך הוא לא חייב להביא עימו שינוי פיזי בהכרח. במקרה זה, כתוצאה מהשימוש באלגוריתם האותות מעובדים והופכים למיצג ויזואלי- לכאורה אין כאן שינוי פיזי בהשוואה  לפס"ד דיימונד שם היה חומר גלם שהשתנה. אין כאן מוצר פיזי- יש כאן בסה"כ עיבוד של מידע. (יותר קל לאשר פטנטים על תוכנות מחשב).
צעד אחד קדימה להכרה בתוכנות מחשב כפטנט- פס"ד  state street bank
פס"ד זה סימל את הדרך להגנה על תוכנות, אומר כי תוכנות יכולות להיות מוגנות וגם שיטות לעשיית עסקים.

נקבע כי העניין הפיזי אינו מהווה דרישה הכרחית- אם חשבנו שהשינוי הפיזי נדרש בדיימונד או אפילו ראינו שמץ לו אלאפט- אזי כאן אנו לא רואים בו שום חשיבות- יש כאן נטישה מוחלטת של דרישת השינוי הפיזי –זה ניכר בטענה כי גם שיטות לעשיית עסקים ותוכנות מחשב יכולות להיות מוגנות (אשר אינן יוצרות שינוי פיזי בעולם). ביהמ"ש אומר כי שיטות לעשיית עסקים המיושמות באמצעות מחשב - אין מניעה שאלו יוגנו ע"י פטנטים כל עוד בסופו של התהליך - למוצר יש תוצאה מועילה קונקרטית ומוחשית. (במקרה זה אפשר היה להשתמש בתוכנה כדי לנהל מספר קרנות עסקים יחד. מהו תהליך מוחשי ומועיל? לא יודעים.....
אחרי פס"ד סטייט סטריט היתה הצפה בכל הנוגע לבקשות לפטנטים- לדו' פטנט על הצעת נישואים ללא דייטים, תוכנת אמזון של "קליק אחד". 

בעקבות הביקורת על הצפה ומתיחת הגבול, בפס"ד בילסקי האמריקאי מ 2008 חזר בו ה FEDERAL CIRCUIT ואמר שההלכה המחייבת היא של פס"ד דיימונד נ' דיר , כלומר, תהליך מוגן הוא רק תהליך המשנה מוצר מסויים למצב פיזי שונה, או לחילופין תהליך הקשור לאיזושהי מכונה.

בארץ, אגב הדרישה לשינוי פיזי היא הכרחית!!!!

שיקולי מדיניות- מדוע לא צריך לתת הגנה פטנטיאלית לשיטות לעשיית עסקים ותוכנות מחשב?

מדובר בדבר מופשט, הם לרוב אינם חיוניים, ישנם אמצעים אחרים למתן תמריצים כמו סוד מסחרי וראשוניות בשוק, קשה למצוא מידע מוקדם על השיטות האלה ולכן קשה לבחון אותם. הסכמי TRIPS קובעים מגבלה- הדרישה היא כי פטנט יהיה בתחום טכנולוגי כלשהו עם יישום תעשייתי וזה לא נעשה בשיטות לעשיית עסקים. 
תוכנות מחשב ושיטות לעשיית עסקים בישראל: 

בישראל ישנם 2 פסדים עיקריים בנושא ששניהם קובעים שבישראל תוכנת מחשב אינה מוגנת בפטנט אלא בזכויות יוצרים.
פס"ד רוזנטל: ערעור על החלטת רשם לא לתת פטנט על תוכנה לקיזוז שינויים. העליון מאשר את החלטת הרשם שתוכנת מחשב אינה מוגנת כי מדובר על תהליכים חישוביים שניתן לבצע גם במוחו של אדם.

פס"ד יוניטד- תוכנת מחשב שמקטינה את צריכת הדלק במטוסים. ביהמ"ש  אבחן את פסד יוניטד מרוזנטל והעניק פטנט. ההנמקה: תוכנה כשלעצמה אינה מוגנת, אולם תוכנה המשולבת עם הליך פיזי תזכה להגנה כחלק מתהליך לפי סע' 3 לחוק. (כמו דיימונד נ' דיר)
ההחלטה בעניין אלי תמיר- בקשה לרשום פטנט על שיטה לעשיית עסקים. הרשם דוחה אותה, 4 נימוקים:

1. ההמצאה לא מהווה "תחום טכנולוגי" כנדרש בסעיף 3 לחוק- הטענה היא כי במקרה דנן התחום אינו טכנולוגי אלא תחום העסקים- הכלכלי. שיטה עסקית אינה מוגדרת כתחום טכנולוגי. בארה"ב הפירוש של מהו "תחום טכנולוגי" לא כל כך ברור כמו בארץ.
2. קושי לבחון חדשנות והתקדמות המצאתית בשיטות לעשיית עסקים- בעקרון קשה לבחון, ניתן לפתור זאת ע"י הטלת עלויות הבדיקה על מבקש הפטנט אך זה לא נעשה. חריג : המצאות הברידיות המשלבות תחום לבר טכנולוגי עם תחום טכנולוגי. הרשם נועם מאיר אומר כי בהמצאות כאלה אם לב ההמצאה הינה בתחום הטכנולוגי ולא בשיטה לעשיית עסקים תתכן הגנה כפטנט.
3. טענה כי מדובר ב "הליך מחשבתי"- כל פעולה מחשבתית עשויה להפר את הפטנט וזה אבסורדי.
4. מדיניות משפטית- בארה"ב: הטענה היא שיש לתת הגנה לתוכנות מחשב שיש בהם פן פיזי או יישומי (שבגינו נותנים את הפטנט) כי אלו הטכנולוגיות הרלוונטיות לעידן שלנו.
בישראל: הטענה העקרית היא שהתחומים הטכנולוגים הללו פורחים ומשגשגים גם ללא ההגנה עליהם. מצד שני, הגנה של פטנט תעזור לחברות קטנות להתפתח.
דרישת פירוט בהגשת פטנט (סע' 12 א' לחוק):

הפירוט יכלול שֵם כדי שניתן יהיה לזהות את ההמצאה ואת תיאורה. יצורפו שרטוטים לפי הצורך וכן תיאור גרפי 
הדרישה היא כי המבקש יקנה מידע שהוא מעבר לתביעות
הידע הוא ידע שבעל מקצוע ממוצע אם הוא יקרא את התביעה יוכל לשחזר את המוצר
הס' מתאר תוכנית כיצד להוציא את התביעה לפועל
מתן הידע הזה הוא תנאי בלתו אין. 
לממציאים יש אינטרס לא לגלות יותר מידי, במיוחד אם יש פוטנציאל מסחרי עצום, המבקש ינסה להשמיט מידע- הוא יציין רק את המידע הקריטי וההכרחי ביותר, תוך כמה שפחות פירוט- כדי לא לסייע למתחרים פוטנציאלים מספיק מידע.

דרישת פירוט המידע בארה"ב – enablement Patent
מדובר בגילוי מידע שעל הממציא למסור. המגמה בארה"ב הינה מחד לדרוש פירוט יתר ברמת המידע 
שהממציא צריך למסור, אך מנגד מקנים הגנת פטנט בהקשרים טכנולוגיים מסויימים. 

אם לא פירטו מספיק- מצמצמים את תחולת הפטנט, מצמצמים את המונופול על ההמצאה.

פס"ד המבטא את המגמה של פירוט מידע בארץ הוא  סאנופי:

1. לאור הרצון לפתח את המחקר ביהמ"ש מסתפק לעניין גילוי המידע בשלבים מוקדמים של ההמצאה כאשר המידע אינו מלא.  (נעשו ניסוים רק בבע"ח)

2. לעניין חוסר הפירוט של ההמצאה ביהמ"ש הפעיל שיקולי מדיניות ומכיר שבתחומים של מחקר רפואי וכימיה נדרש שיתוף פעולה של צוות מומחים ולכן אותו "בעל מקצוע ממוצע" עשוי להיות גם צוות ולא אדם יחיד. 
3. גם אם לאותו בעל מקצוע סביר ידרשו ניסויים לשם יצירת ההמצאה, אזי זה לא פוגע בדרישת הפירוט. זאת בתנאי שהניסויים הם סבירים.

הכלל הכללי הוא שביצוע ניסויים ע"י בעל המקצוע לשם שחזור ההמצאה זהו דבר לגיטימי בהקשר של דרישת הפירוט. כל זאת בתנאי שמספר הניסויים סביר והשאלה מה סביר הינה תלוית תחום. 

חומרים ביולוגיים - פירוט באמצעות הפקדה(סע' 12 ב' לחוק):

הצורך בהפקדה מתעורר בהקשרים של המצאות לעניין חומר ביולוגי או הליך לייצור חומר ביולוגי. המנגנון להתמודד עם מצב כזה הינו הפקדת החומר - ההמצאה שלא ניתנת לפירוט. 

למשל: הפקדת החומר הביולוגי במוסד הפקדה- ישנם מוסדות הפקדה רשומים בכל העולם.  

התנגדויות וביטולים  ( 2 המסלולים הללו לתקיפת פטנט מתבצעים לא דרך ביהמ"ש אלא דרך הרשם.
התנגדויות פטנטים:
· בישראל ובאירופה, בשונה מארה"ב, יש מסלול להתנגדות לבקשת פטנט כאשר הבקשה תלויה ועומדת, האפשרות להתנגדות משפיעה על איכות הפטנטים, בארה"ב שאין אופציית התנגדות 97% מהפטנטים מאושרים והם לא תמיד טובים. 

· הערך בהתנגדויות - בגדול הן משרתות את משרד הפטנט כי הן מאפ' להבטיח כי בפטנט יש את כל דרישות האיכות הנדרשות. הן משפרות את איכות הפטנטים.
· נדרשת הודעה בכתב לרשם תוך 3 חודשים מיום פרסום הבקשה (סע' 30).
· סע' 31 מפרט את עילות ההתנגדות- א. הרשם מוסמך לסרב לקיבול הפטנט מסיבות מהותיות טאו פרוצדוראליות. ב. ההמצאה אינה כשירת פטנט לפי ס' 4(2) חדשנות (לפי המרצה הסיפא היא שגויה וצריך להיות לפי כל סע' 4), ג. אם המבקש הוא אינו בעל ההמצאה. 
בקשות לביטול
· ניתן גם להגיש בקשה לביטול פטנט לאחר שהבקשה לפטנט כבר אושרה. במהלך כל 20 שנות חיי הפטנט. 
· גם הבעלים של הפטנט עצמו רשאי לפי ס' 73(א) לחוק להגיש בקשה לביטול הפטנט, לא רק בעל הפטנט יכול לעשות כן אלא גם כל אדם אחר (ס' 73(ב)). 

· הביטול מביא לכך כי לפטנט לא יהיה תוקף למפרע – כאילו לא ניתן לעולם. 
· ביטול הנגרם מאי תשלום אגרה לחידוש הפטנט בתום 3 חודשים מתקופת הסיום של תוקף הפטנט. 
· סע' 74 א' - בישראל אם הוגשה תביעת הפרה לא ניתן במקביל לקיים הליכים של בקשות ביטול אלא באישור ביהמ"ש שבו נדונה הפרת אותו פטנט. 
· סע' 74 ג'- אם הוגשה אם קודם הוגשה הבקשה לביטול ורק לאחר מכן נפתחו הליכים בבית המשפט בשל הפרת פטנט אזי הרשם יוכל להוסיף לדון בבקשה – אלא אם ביהמ"ש הורה אחרת.

היחס בין ביטול לבין התנגדות- מתי כדאי לבחור בכל הליך- לעיתים כאסטרטגיה כדאי לתת לבעל הפטנט לסיים עם הליך קבלת הפטנט (ישקיע כסף וייכנס כבר לשוק) ורק אז להגיש בקשת ביטול. אם מגישים בקשת התנגדות למעשה נמנע מהמתחרה למצוא את השוק ולהשלים את המוצר כך שלעיתים נוכל להשיג יותר דרך ביטול. 

בקשה לביטול עשויה לשמש גם ככלי מיקוח לגיטימי.

בעלות וזכויות : 
מה המשמעות של העובדה כי יש לנו פטנט? מה הזכות הזו נותנת לנו?- התשובות מצויות בסע' 49
בס' 49(א)- מגדירים מהי הפרה ואילו זכויות ניתנות לבעל הפטנט. 

ס' 49(ב)- הס' מדבר על המצאות לא חוקיות וקובע כי מתן הפטנט אינו מקנה רשות לנצל המצאה באופן שהוא אינו כדין.  אם יש פטנט למשל למכשיר להימורים, או לביצוע עבירה פלילית העובדה שנתנו פטנט אינה מקנה הכשר לעשות שימוש לא לגיטימי במכשיר.

אדם יכול לנצל את הזכויות שלו בפטנט ב- 3 דרכים מרכזיות:

1. לנצל את הפטנט בעצמו- על דרך של שימוש, מכירה שיווק או כל דרך אחרת.
2. למכור את הפטנט- יכול להעביר את הזכויות בפטנט לאחר.
3. מתן רישיונות לניצול הפטנט
מתי ישנם סכסוכים לגבי בעלויות בפטנטים- 

1. סכסוכים בין עובד למעסיק- המצאה שנעשתה תוך כדי עבודה, המצאת שירות. 

2. שותפים להמצאה- סע' 77 לחוק בעלות משותפת.
3. סכסוכים בין ממציא אמיתי לבין מי שהגיש את הבקשה- מקרים של נוכלות. 
חזקת הבעלות:

ס' 76 לחוק "מי שהגיש בקשה לפטנט רואים אותו כבעל האמצאה, כל עוד לא הוכח ההיפך."

כל הקודם זוכה:

סע' 9 לחוק "נתבקש פטנט על אמצאה אחת על ידי יותר ממבקש אחד, יינתן הפטנט עליה למי שביקש אותו קודם כדין."

סכסוכים בין שותפים להמצאה (סע' 77-78):

1. כל מי שתורם לאחת התביעות המופיעות בפטנט ייחשב כממציא הפטנט בלי קשר להיקף התרומה שלו.
2. העברה של פטנטים בין מספר אנשים
לממלאי הוראות שאינם מודעים למשמעות עשייתם אינם נחשבים כשותפים להמצאה. 
פס"ד רוזנברג ורובינשטיין- מקרה של שני שותפים שהמציאו המצאה ועשו הסכם בע"פ על כך שהם שווים בזכויות על הפטנט. אחרי 4 שנים עיגנו את ההסכם גם בכתב, ועלתה שאלה מה קורה עם דרישת הכתב בסע'. בימ"ש קבע שדרישת הכתב היא ראייתית בלבד ולא קונסטרקטיבית, אינה יוצרת את הזכות ולכן קבע ששני השותפים בעלי זכויות שוות בפטנט. 

לפי סע' 77(ב) אם לא הוסכם על חלוקת הזכויות אז החלוקה תהיה שווה 

לפי סע' 78 כל אחד מן השותפים בפטנט זכאי לנצל באופן סביר את ההמצאה של הפטנט אם אין הסכם אחר בין הצדדים, אך אם יש ניצול לא ראוי השותפים האחרים יכולים לבקש תגמול או חלק מן הרווחים. 

ס' 79 עוסק בזכותו של רוכש בתו"ל- אם קנינו מבעל פטנט בתו"ל והאמנו כי הוא בעל פטנט יחיד כך שלא ידענו כי היו שותפים אחרים, אז הדין יראה בנו כבעלים יחידים של הפטנט, אלא אם יצליחו להראות כי קנינו שלא בתו"ל. 

ס' 80 קובע כי כל אחד מהשותפים רשאי להעביר את חלקו ללא הסכמת השותפים האחרים – אלא אם השותפים הסכימו ביניהם אחרת. צריך שההסכם הזה יהיה בכתב ויהיה רשום בפנקס. 

רישיונות:

מדובר במצבים שכיחים של העברת זכויות. בעלים של פטנט רשאי לתת רישיונות לניצול הפטנט- זהו מצב נפוץ. 

סע' 84- ניתן לתת בכתב רישיון לניצול הפטנט. 

סע' 85 רישיון ייחודי - מעניק לבעלים שלו זכות ייחודית לפעול לפי ס' 49- כך שהוא מונע מבעלי הפטנט לפעול בישראל, בעל הפטנט יוצא מהתמונה ובמקומו בעל הרישיון יכול לפעול. 
סע' 86 רישיון לא ייחודי- רישיון זה כפוף להתניה חוזית, ניתן לתת רישיון לנצל המצאה תחת תנאים מסוימים שהרישיון כפוף להם. (יכול להיות לתקופה מוגבלת, לשימוש מוגבל, לאזור מוגבל וכד')
סע' 87- הרישיון חייב להיות רשום ברשם הפטנטים שום כדי שהוא יהיה בעל תוקף כלפי צדדים שלישיים. 

במקרה של שותפים להמצאה לפי סע' 78 לא ניתן להעניק רישיון ללא הסכמת כל השותפים, אך כן ניתן למכור את חלקי בהמצאה ללא הסכמת שאר השותפים. דוגמא להגבלה זו פס"ד איזוקל שם מדובר על בעלות משותפת בהקשר של הענקת רישיון ללא אישור של כל השותפים להמצאה. 

סע' 81- קובע כי אם חלק מן השותפים לפטנט מתנגדים להענקת רישיון – ביהמ"ש יכול לצוות על השותפים להעניק רישיון אם אין להתנגדות סיבה מוצדקת.
פרוצדורת התביעה בארה"ב ובישראל -
בארץ תביעות מוגשות לבימ"ש מחוזי. בארה"ב מוגשות לפדראלי. 

1. הדבר הראשון שהעו"ד של הנתבע עושה? טוען 2 טענות:

1. אין הפרה
2. תקיפת הפטנט- גם אם הוא סבור כי כלל אין הפרה הוא עדיין מחויב לתקוף את הפטנט כדי לחזק את הקייס.
2. שלב גילוי המסמכים: discovery – מצהיר על כל המסמכים שמעוניין להשתמש במהלך המשפט. כולל גילוי מסמכים אלקטרונים. (בארה"ב ניתן לבטל פטנט על טעות פרוצדוראלית שגיאה בשם הממציא למשל.)

3. deposition - עדויות מחוץ לכותלי ביהמ"ש (תצהירים קדם משפטיים) –מסייע רבות לחשיפת הממציא האמיתי (מקרה ד"ר שממציא בבי"ח ורושם על אח שלו)

4. Markman hearing – שלב בו השופט מפרש את תביעות הפטנט.

5. Damgesa – סעדים 
סוגי תביעות והמתח ביניהן

יש 2 סוגי תביעות:

1.  "תביעות בלתי תלויות"- אלו הן התביעות העצמאיות, העיקריות – נקראות: independent claims"" - אלו הן התביעות הכי חשובות- שם מגדירים את ההמצאה.
2. "התביעות התלויות" – אלו התביעות שיבואו אחרי התביעות הבלתי תלויות, התביעות הללו באות לצמצם יותר ויותר את התביעה – "dependent claim". 
אם יש תביעה כללית אז למה צריך את הספציפית? הכללית מנסה לתפוס את המקסימום. לפעמים תפסת מרובה לא תפסת. לכן יוצרים תביעות תלויות- הן אומנם יותר ספציפיות אך יותר חזקות, הסיכוי שהתביעה תתפוס יותר גבוה. 

פרשנות פטנט:  ישראל ( ארה"ב

תיאור- לפני התביעות ישנו תיאור כללי של מהי ההמצאה, תיאור גרפי או מילולי. בארה"ב כדי לפרש פטנט פונים לתיאור ולשרטוטים, אך אם התיאור מצומצם יותר מהתביעות זה לא יפעל לרעתך. בישראל התיאור לא יכול להרחיב או לצמצם את התביעות היקף ההגנה נקבע עפ"י התביעות. מה שלא תבעת נופל לנחלת הכלל. 
תביעות חומדות- תביעות רחבות מאוד שאין להן תמיכה בפירוט, מנסות לכלול יותר ממה שיש בתיאור, עשוי לבוא בעוכרה והיא לא תהיה תקפה. 
פס"ד צוק אור- איך מפרשים תביעות בישראל
הש' שמגר סיכם את העק' לעניין פרשנות תביעות. הכללים שהוא ניסח הם:

1. ביהמ"ש אומר כשבאים ומגדירים את ההמצאה בתביעה- הפירוט והתביעות נתפסים כמסמך אחד כולל השרטוטים. כתב הפירוט והשרטוטים הם חלק בלתי נפרד מהפטנט והגדרת ההמצאה צריכה להיעשות על סמך כל אלו.
2. יש לעשות הבחנה בין ההמצאה לבין המונופול הנתבע בגינה. יכול להיות פער בין השניים. יכול להיות שהמצאנו יותר ממה שאנו תובעים. התיאור יכול לפרט משהו רחב. היקף התביעות מגדיר את המונופול ולא היקף ההמצאה.
3. אם יש ביטויים או מונחים לא ברורים בהמצאה (למשל "רגליים לכסא", "עץ" וכו'), הפרשנות שלהם תעשה לאור האמור בפירוט. אם שם מוסבר מהי ישיבה, רגליים, עץ וכו' – אז לאור כך נפרש את האמור בתביעות.
4. איך קובעים מה יהיה היקף המונופול? נבדוק: מה יכריע בעל מקצוע ממוצע ולא אדם מן היישוב לגבי ההיקף? בעל מקצוע ממוצע בתחום הרלוונטי יקבע את היקף התביעה לאור הפירוט. המונופול יקבע לפי מה שהוא יבין. 
5. העיקרון שאין מקום ליצור הבחנות בין הפרה מילולית לבין הפרת עיקר ההמצאה.  בכל פעם ששאלת פרשנות והפרה מתעוררות יש לבדוק תמיד האם בעל מקצוע ממוצע אשר היה קורא את אותו הפטנט היה חושב כי אותו מוצר מפר, חוסה תחת אותן תביעות התוחמות את היקף המונופול.
6. אין לאפשר עקיפות טכניות של הניסוח המילולי של הפטנט ע"י החלפת רכיב או השמטת רכיב בלתי משמעותי או בלתי חיוני להשגת עיקר ההמצאה בפטנט (בנוגע להפרה של עיקר ההמצאה). אם אותו מוצר מתחרה – יוצר פעולה זהה בזהותה לזו של ההמצאה באותן דרכים בהן פועל הפטנט ומשיג את התוצאה שמשיג הפטנט הרי שזו הפרה גם אם אין זהות מוחלטת בין אותו מוצר מפר וההמצאה נשואת הפטנט.
7. רוחב ההגנה שתוענק לפטנט תושפע ממידת ההתקדמות ההמצאתית הקיימת בפטנט ומידת התרומה שלה לתחום המקצועי המסוים בו עוסקים. המצאה שיש בה התקדמות המצאתית גדולה יותר, תהיה נטייה לתת לה היקף הגנה רחב יותר. לעומת זאת אם ההמצאה אינה מהווה חידוש גדול נהיה הרבה יותר דווקניים ברמת הפרשנות לעניין היקף ההגנה. 
הפרות- 

סע' 1 לחוק קובע אילו פעולות נחשבות להפרה.(בבחינה כאשר מדברים על הפרה יש לעשות שילוב של סע' 49 וסע' 1)
ס' 1 מוציא 3 סוגי פעולות מגדר ניצול ההמצאה, כלומר מי שעושה את אלה לא מפר- 

1. פעולה שאינה בהיקף עסקי ואין לה אופי עסקי- לא יהווה הפרה או ניצול המצאה.
2. פעולות ניסיונות בקשר להמצאה שמטרתה לפתח או לשפר המצאה אחרת. 
3. פעולה ניסיונית לפי ס' 54א (תיקון טבע) במסגרת טיפול להשגת רישוי לצורך שיווק מוצר לאחר תום תוקפו של הפטנט. 
סוגי הפרות סע' 49:
1. הפרה מילולית: הפרה שלמשעה מפרה כל אלמנט של התביעה בהתאם לתביעות המפורטות בפטנט.  כלומר, כאשר כל מגבלה הקיימת בתביעה מופיעה במוצר המפר- אזי נאמר כי אותו אדם שייצר את המוצר המפר הפר באופן מילולי את הפטנט. יכול להיות שבמוצר המפר יהיו אלמנטים נוספים, אך זה לא אומר שהאלמנטים הנוספים הופכים את ההפרה לפחות מילולית. 
2. הפרת עיקר ההמצאה ("בין בדרך דומה"): החוק לא מגדיר מהי "הפרה בדרך דומה" של עיקר ההמצאה אך זה נתון לפרשנות. ביהמ"ש יבוא ויפרש את היקף התביעות ואת עיקר ההמצאה יבוא ויקבע מה האלמנט הכי חשוב בהמצאה ולאור זה מהו ההיקף של ההמצאה ולפי זה הוא גם יקבע אם המוצר המפר באמת הפר את הפטנט או לאו. הפרת עיקר ההמצאה נועדה להתמודד עם מפרים 'ממזריים' שמנסים לחמוק מלשון הפטנט- תוך כדי שבמהות מפרים את הפטנט. אנו לא רוצים לתת לאותם אנשים להפר ע"י ביצוע פעולות חסרות משמעות שלכאורה מבדילות את המוצר שלהם מן המוצר המוגן בפטנט. 

לנקלסט נ' ברגמן- היה פטנט שהתייחס ללוח פלסטיק שמושם בלחץ בין 90-150 דק'. המפרים לכאורה הליכי הלחץ שלהם נמשכו רק 10 דק'. ברור שאין כאן הפרה מילולית, אך ביהמ"ש קבע כי הממציא המקורי שלא תמיד יכול לחזות טכנולוגיות חדשות יהיה מוגן אם השינוי בהמצאות החדשות נובע רק מחדשנות טכנולוגית. 

בפס"ד זה מדברים על 2 דברים חשובים לעניין פרשנות, 2 דוקטרינות חשובות:

1. Doctrine of equivalence- קובעת כי ההפרה לא תהיה רק על הפרה מילולית אלא על כל דבר שעושה את מה שהתביעות של הפטנט מתארות מבחינה מהותית

2. ההיסטוריה של תיק התביעה
עוד נקבע כי יש להתייחס לפטנט כמסמך שלם, ויש צורך לעמוד על כוונת הממציא כפי שהיא מגולמת במסמך הפטנט. מתחייבת זהירות פרשנית לאור אופיו המיוחד של פטנט. 
בארה"ב פס"ד פיליפס יצר היררכיה הקובעת כיצד יש לפרש פטנט: 

א. אמצעים פנימיים – " intrinsic evidence"

1. תביעות- אם התביעות ברורות אזי אין צורך לפנות למקורות אחרים, ויש להסתמך על התביעה בלבד. אם אין איתן בעיות- אז רק הן משמשות לפרשנות היקף התביעה.
2. פירוט- אם התביעות לא ברורות ניתן להשתמש גם בפירוט המצוי בפטנט.
3. היסטוריה של הליכי בחינת הפטנט- Prosecution history estoppels - כל אותם הליכים יכולים ללמד על היקף הפטנט. למשל, אם רואים שבהיסטוריה של בחינת הפטנט- בעל הפטנט מוותר על מובן מסוים שמרחיב את ההמצאה- אזי בעל הפטנט יהיה מנוע מלטעון כי התביעה מכילה מובן זה.  לפי המרצה זה יאומץ בעתיד גם בישראל. בעצם מדובר על התיק של בחינת הפטנט המתעד את כל חילופי הדברים בין בעל הפטנט לבין משרד הפטנטים.

ב. אמצעים חיצוניים 
אם כל האמצעים הפנימיים עדיין לא הובילו אותנו לפרשנות ברורה [למשל נמצאו סתירות בין המקורות המצביעים על 2 אפשרויות מנוגדות לפרשנות] אזי נוכל לפנות למקורות חיצוניים נוספים, למשל:

1. עדות מומחים לעניין סוג הידע הקיים.
2. מילון מקצועי.
3. ספרות מקצועית.
המקורות הפנימיים לפטנט גוברים וראשונים למקורות החיצוניים!!!
דוקטרינת השתק תיק הפטנט במשרדי הרשם - file wrapper estoppels  

הדוקטרינה קובעת כי כל אותם הליכי בחינה שמתועדים בתיק הבקשה, כל חילופי הדברים מול בוחן הפטנטים  נשמרים בתיק ונבדקים כך שבעל הפטנט יהיה מנוע מלטעון נגדם בעתיד.

בארה"ב תיק הבחינות הוא מסמך המשמש לפרשנות.

בארץ שמגר אומר כי יש היגיון בדוקטרינה אך הוא לא חושב כי עדיין יש מקום לאמצה שכן הליכי הבדיקה בארה"ב שונים מאלו בישראל. הליכי הבדיקה בישראל הם לא טובים וכן אין חזקה שקבלת פטנט מלמדת על תקפותו- מהסיבות הללו בישראל לא רלוונטי להחיל את הדוקטרינה כרגע.

חזקת התקפות- קיימת רק בארה"ב. בישראל ניתן לתקוף פטנט ולטעון כי אינו תקף, כי אישור הרשם אינו מהווה חזקה לתקפותו, ניתן לתקוף פטנט גם אם אושר ע"י הרשם על כך שאינו חדשני/יעיל וכד'. 
הפרה תורמת ואחריות תורמת

פס"ד רב בריח נ' בית מסחר לאביזרי רכב- היר לראשונה באחריות תורמת בגין הפרת פטנט. השורה התחתונה של פסה"ד היא של הש' אנגלרד שקובע כי ניתן לייבא את דוק' של אחריות תורמת למשפט שלנו דרך הכרה שיפוטית. הרעיון בהכרה בדוק' הוא שאנו רוצים להכיר באחריות של גומרים שגם אם הם לא מפרים באופן ישיר את הפטנט הם עדיין מאפשרים לצדדים שלישיים לבצע הפרות. 

חברת SDR ייבאה 2 מתוך 3 חלקים שהיו מוגנים בפטנט, מצד אחד זו לא הפרה ישירה (רק 2 חלקים מתוך 3) מצד שני היא זו שסיפקה את החלקים ואפשרה ללקוח להפר בפועל. 

השופטים ייבאו את המבחן להפרה ואחריות תורמת מארה"ב- 
ארבעת התנאים המצטברים הם :

1. הנתבע מכר או ייבא לארה"ב רכיב של מוצר המוגן בפטנט או חומר או מכשיר המשמשים בתהליך המוגן.
2. הנתבע ידע שהרכיב הנמכר יוצר במיוחד או הותאם לצורך שימוש בהפרת הפטנט
3. אין מדובר בפריט או מוצר בסיסי המתאים לשימוש משמעותי אחר שאין בו הפרה של הפטנט.
4. החלקים הללו שיובאו הביאו להפרה בפועל.
מהו שימוש מהותי הנדרש בתנאי 3?

אם לחלקים המוגנים בפטנט יש מספר שימושים וניתן להשתמש בהם בצורה שלא תפר את הפטנט אין הפרה תורמת. 
לעומת זאת אם לחלקים יש שימוש עיקרי ומרכזי אחד (זה שמוגן בפטנט) תהיה אחריות תורמת. 

בתביעה של אחריות תורמת נשתמש בתביעות של אח' תורמת היא דרך טובה כאשר קשה לאתר הרבה מפרים ישירים, או כאשר רוצים להתמודד עם מצבים של הרבה מאוד הפרות הנגרמות בשל המפר העקיף.

סעדים
הוראת ס' 183א לחוק מניחה את הכלל הבסיסי לפיו בתביעה על הפרה זכאי התובע לסעד בדרך של צו מניעה ופיצויים.

בישראל אין כמעט פסיקה על סעדים.

e-bay v. MercEx-change- נוגע לחברות המשיגות פטנטים רק לשם הגשת תביעות(טרולים). 

כדי לקבל צווי מניעה יש לעמוד בכל האיזונים הרגילים הנוגעים לצווי מניעה בחוק.  

מה חשוב לדעת לעניין סעדים אצלנו? 

ס' 183(ב)- נותן לנו הנחיות לעניין פיצויים ואומר לביהמ"ש מה ניתן לשקול בעת שבאים להחליט איך לפסוק פיצויים. 

4  שיקולים שביהמ"ש מעלה:

· הנזק הישיר שנגרם לתובע(בעל הפטנט).
· היקף ההפרה.
· הרווחים שהפיק המוכר ממעשי ההפרה.
· דמי תמלוגים סבירים שהמפר היה חייב בתשלומם לו ניתן לו רישיון לנצל את הפטנט בהיקף בו נעשתה ההפרה.
ס' 183(ג)- עוסק במצבים שגורם מפר פטנט לאחר שהוא הוזהר בנוגע להפרה ע"י בעל הפטנט או בעל רישיון ייחודי.
ס'  178- מי רשאי לתבוע בגין ההפרה- בעל פטנט או בעל רישיון ייחודי או כל שותף .. מי שלא תבע צריך להיות מצורף פורמאלי.

ס' 179- תביעות על הפרות מוגשות רק אחרי שהפטנט ניתן באופן פורמאלי- רק אז ניתן לתבוע בגין הפרות שהתרחשו ביום פרסום הבקשה עד למתן הפטנט.

סע' 187-  נותן אפשרות למפרים פוטנציאליים הרוצים לקבל הצהרה בדבר אי הפרה. הולכים לבעל הפטנט ומבקשים אישור מראש כי המוצר שרוצה לייצר לא מפר את הפטנט. אם בעל הפטנט לא עונה תוך זמן סביר ניתן לבקש פס"ד הצהרתי כי לא מפרים את הפטנט
ס' 192- עילות להגנה- עילות בגינן ניתן להתנגד למתן הפטנט כל העילות הללו טובות גם כהגנה לבקשה לפטנט. (יש הפניה בעייתית לס' 42). 

המצאות שירות ס' 131-141-

ס' 131- המצאה של עובד במהלך העבודה שייכת למעביד. בנוסף מחייב את העובד להודיע בכתב למעביד על כל המצאה שהוא הגיע אליה עקב שירותו ובתק' שירותו סמוך ככל האפשר לאחר ההמצאה וגם על כל בקשת פטנט שהגיש.  אם המצאנו אנו חייבם לדווח, לא חייב להיות פטנט כתוב, די בהמצאה שתחול חובת הדיווח.

ס' 132- מסייג את 131: אלא אם היה הסכם אחר, או שהמעביד ויתר מפורשות על ההמצאה 6 חודשים מיום שהעובד מסר לו הודעה לעניין ההמצאה
4 תנאים להמצאת שירות הקבועים בסע' 132 :

1. חייבת להיות המצאה של עובד.
2. חייבים להיות יחסי עבודה: עובד מעביד.
3. חייבם להיות עקב השירות
4. בתקופת השירות- ההמצאה חייבת להיות אז.
פס"ד דולב נ' אנגר- קבע כי הרכיבים לעיל מצטברים וכולם צריכים להתקיים. הנקודה היא שהעובד צריך לעבור מהשלב של המחשבות והרעיונות לשלב של המעשה, וצריך שתהיה בידו המצאה מוחשית. 
לקראת המבחן- לברר מה זה גישהלתרופות וייבוא מקביל , מה זה פס"ד בריסטול מאיירס, לילי נ' טבע(פרק י"א), 

