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יש דרכים שונות לנתח את העימות בדבר סודות מסחריים: ניתן לבחון זאת מהכיוון החוקתי (פגיעה בזכות קניינית), ניתן לבחון זאת בצורה נזיקית (עשיית עושר ולא במשפט) וכו'.

אנו נדון במהלך הקורס במשפט אמריקאי: חוק עוולות מסחריות 1999 הישראלי די דומה לחוק האמריקאי. יחסית אין הרבה פסיקה ישראלית שעוסקת בחוק הזה ולכן נבחן זאת לאור הפרקטיקה האמריקאית. עוד נדון בתיאוריה מתחום הכלכלה ומדעי החברה. 

מונחי יסוד:
· זכויות יוצרים – החוק העושה בכך הוא מתקופת המנדט. הוא נחקק ב1913. רעיון זכות היוצרים עסק במקור ביצירות דרמטיות ואמנותיות. הרעיון הוא למנוע מאנשים להעתיק את יצירתו של יוצר. הזכות מקנה לו רק מניעת העתקת היצירה. למשל, בעל מסעדה שמשתמש במתכונים מספר מתכונים המוגן בזכויות יוצרים. למחבר הספר אין הגנה מפני השימוש הזה. ההגנה היא רק מפני העתקה ולא מפני שימוש. חוק המחשבים החיל את דיני זכויות היוצרים על תוכנה. ברוב מדינות העולם הגנת זכויות היוצרים עומדת גם לכותבי תוכנה, מתעוררת בעייתיות בגלל הפערים בין שפת כתיבת התוכנה לתרגום התוכנה לשפת מכונה. 
· פטנט – הפטנט נמצא בקונטקסט תעשייתי. קיים מושג הנקרא 'אמצאה' – המצאה צריכה להיות מעשית (לא רעיון בעלמא אלא רעיון עם פיתוח מעשי), צריכה להיות פיתוח חדשני (מושג מעומעם). מושג נוסף הוא 'אמצאה כשירת פטנט' צריכה לקיים את שני התנאים הקודמים ולהיות חדשה, מועילה וניתנת לשימוש תעשייתי. מתבצע רישום פטנטים אצל 'רשם הפטנטים' שהוא במעמד שופט מחוזי. תהליך הרישום הוא תהליך ארוך ויקר. התהליך מתחיל בפרסום ברשומות, הפטנט עובר לבדיקת הרשם שההמצאה אכן עומדת בתנאים, מתקיים שלב של פומביות, שהוא בעצם ארכה של 90 יום לצד ג' להגיש התנגדות. אחרי 3 חודשים הפטנט מקבל תוקף סופי. לאחר התוקף הזה, יש ארכה של שנה לרשום את הפטנט בכל השווקים בהם אתה חושש מתחרות. התיאום בין המדינות השונות בדבר רישום פטנטים הוסדר באמנת פריז. ההגנה על פטנט היא למשך 20 שנה. ההגנה על פטנט היא החזקה ביותר מבין פטנטים, זכויות יוצרים וסודות מסחריים, מאחר והגנה זו מעניקה סעדים גם מול צדדים שלישיים, ולא רק מול מעתיקים. 
· סודות מסחריים – ס' 5 לחוק עוולות מסחריות מגדיר סודות מסחריים: "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. הס' מכיל תנאים מצטברים להיות מידע מסוים סוד מסחרי. ההגנה שמעניק הס' היא חזקה יותר מפטנט מאחר והיא לא מוגבלת בזמן (לדוג' המתכון של קוקה קולה), אך היא חלשה יותר מפטנט בכך שהיא לא מגנה מפני הנדסה חוזרת. היינו, אם לוקחים מוצר ומשחזרים דרכו את רעיון הפיתוח, פטנט מגן נגד הצד המשחזר. גילוי סוד מסחרי בדרך חוקית אינו פסול ואין הגנה לממציא המקורי כנגד הגילוי הזה. 
האם ראוי להגן על תוכנה? אנו נפתח בדיון בתוכנה משום שהתוכנה מכילה הגנות גם מתחום הפטנטים, גם מתחום זכויות היוצרים וגם מתחום הסודות המסחריים. המרצה מתבסס על מאמר של נעמי אסיה שמביאה מספר נימוקים בעד ונגד ההגנה על תוכנה באמצעות פטנט. את הגישה המסורתית ניתן למצוא בפ"ד רוזנטל שאמר כי לא לקבל הגנה של פטנט על תוכנה משום שתוכנה היא בבסיסה מחשבתית, היא איננה מוצר תעשייתי ולכן לא ראוי להעניק הגנה של פטנט עליה. ב1993 היה פ"ד United Technologies שאמר שפסילת הגנת הפטנט על תוכנה כפי שנעשתה ברוזנטל היא מוגבלת רק לתוכנה שלא משולבת במוצר תעשייתי.הם אימצו דוקטרינה שנקראת 'גישת האקט הטכני' כלומר, ניתנת הגנה של פטנט על תוכנה רק כאשר התוכנה משולבת בתוך מוצר תעשייתי. נראה כי בפרקטיקה, הרשם רושם יותר פטנטים מכפי שמשתקף בפסיקה.

הנימוקים בעד הגנה של פטנט על תוכנה:

1. יש האומרים כי יש היגיון בלתת הגנה של פטנט על תוכנה משום שלא קיימת הגנה טובה אחרת. הגנה של זכויות יוצרים נותנת הגנה מאוד מצומצמת מבחינת זה שהיא נותנת רק על הביטוי ולא על החשיבה שבבסיס התוכנה.
2. הפטנט נותן הגנה ממשית. זכות יוצרים לא מעודדת פיתוח תוכנות. זכות יוצרים באה מקונטקסט של ביטוי אומנותי ולא מקונטקסט תעשייתי. לפיכך, כאשר כתבתי ספר או ציירתי יצירת מופת, אין חשש שמישהו באותו זמן ייצור משהו דומה. אין זה כך בקונטקסט המסחרי וראוי שתהיה הגנה על התוכנה. הפן הטכנולוגי הוא באופיו פונקציונאלי ולכן התחום הזה פרוץ יותר מהתחום האומנותי. לפיכך, ראוי להעניק לו הגנה חזקה יותר. 
3. הנימוק הזה קשור לנימוק הקודם בעניין הוודאות. ההגנה של פטנט נותנת את הוודאות הכי גדולה לגבי יכולת האכיפה והביטחון בהיעדר תחרות בטווח הנראה לעין. 
4. קלות האכיפה נותנת וודאות להגנת הפטנט גם מזווית הסעדים העומדים לרשותו של בעל הפטנט. הסעדים האלה רחבים ויעילים יותר מכל הגנה אחרת. קלות אכיפה נתפסת בראייה משפטית כדבר חיובי, ולכן סעדי הפטנט הם דבר רצוי, מבחינה משפטית. 

הנימוקים נגד הגנה של פטנט על תוכנה:
1. אי וודאות ברישום הפטנט, במיוחד בהקשר התוכנה. יש אי וודאות באשר לקריטריונים לפיהם יפסוק הרשם, וכן לגבי עתיד הרעיון המתפתח.
2. הבעיה השנייה היא נושא זמן הרישום. ההגנה שניתנת על פטנט מהרגע בו הוא מוגש ועד שהוא מתקבל היא נמוכה יותר מההגנה לאחר קבלתו. ההגנה בשלוש השנים הראשונות היא מאוד חלקית ומאחר וחיי המדף של תוכנה הם די קצרים, אין טעם להשקיע את המאמץ ברישום הפטנט. עד שבעל התוכנה יסיים את ההליכים, יכול להיות שהתהליך יהיה חסר טעם.
3. Fixed cost – יש עלות קבועה של כמה אלפי דולרים שכרוכה בהגשת פטנט, תהא רווחיותו אשר תהא. קיימת טענה שהעלות הזו לא מתאימה לתוכנה מאחר ולא תמיד ברור פוטנציאל הרווח מהתוכנה. 
שיקולי מדיניות:

· קיים השיקול של מניעת מונופולים, ולכן אולי במקרים מסוימים, לא נרצה להעניק הגנה כזו רחבה. ייחודיות המונופול לעניין תוכנה, היא שנזק המונופול גדול יותר בתוכנה, משום שכל פיתוח חדש מתבסס על פיתוחם קודמים. אם כל פיתוח חדש יהיה מותנה בקבלת רשות ותשלום כסף לגופים שונים, אנחנו נמנע התקדמות ופיתוח בתעשייה. 
· נימוק נוסף כנגד הנושא של פטנטים בתוכנה הוא הוודאות של צדדים שלישיים תמי לב. בגלל ששוק התוכנה בנוי כמגדל קוביות, כאשר כל פיתוח תלוי על קודמו. האתוס של הנדסת תוכנה הוא אנשי מחשבים שהתחילו מכלום ופיתחו המצאה בעלות מינימאלית. כאשר אתה מאשר פטנטים בתחום הזה, אתה מטיל על אנשים שאין להם את המשאבים המתאימים, את החובה לבדוק שהפיתוח שלהם לא קיים בשום מקום אחר ולא מוגן בפטנט. הנטל הזה גם מעכב את הסיכוי של מפתחים צעירים להתקדם. אנחנו מפסידים בכך חלק מאוד גדול מהפוטנציאל של הנדסת התוכנה. 
· אי וודאות כלפי מבקש הפטנט. משך הזמן הארוך של תהליך אישור הפטנט, יוצר תקופה ממושכת בה אין ליוצר התוכנה הגה ממשית.
· אין כישורים לאנשי משרד המשפטים להתמודד עם שוק התוכנה. רשם הפטנטים מעסיק בעיקר אנשי מקצוע במקצועות וותיקים יותר כמו ביולוגיה, פיזיקה וכו'. הנדסת תוכנה הוא תחום שהתפתח בשנים האחרונות, ולכן בגלל קביעות המערכת, אין מספיק אנשים שמבינים בתחום.
· ישנו נימוק הטוען כי דווקא לחברות קטנות עדיף השימוש בפטנטים, מאחר וזה מעניק להם דריסת רגל בשוק. אם הפטנט הוא בלעדי להם, באותו תחום, תהיה סיבה לחברות הגדולות לשתף אותם במשחק. הטענה אומרת שהפטנט הוא דווקא כלי לחלשים ולא לחזקים.
· הפטנט יוצר גבולות ברורים בתחום, וזה יוצר משא ומתן בריא יותר, ללא חיכוכים ופרנויות, אשר קיימות בתחום הסודות המסחריים, אשר הינו חששן ופרנואידי מטבעו. 
· קיימת תיאוריה הגורסת כי בהיעדר כלים שהמדינה תעניק לך כמו סעדים חוזיים, או הגנת הפטנט, קשרים מסחריים לא יצלחו באותה מידה. הפטנט מעניק וודאות בשוק ויוצר דרך קלה יותר לניהול מו"מ. 
דוגמא למוגבלות ההגנה על תוכנה: פ"ד אשרז עיבוד נתונים נ' טרנס בטון מעלה את השאלה הנוגעת לשפת אדם מול שפת מכונה. הוא עסק בחברה שתבעה פיצויים סטטוטוריים לפי פקודת זכויות היוצרים– הפסדים ללא הוכחת נזק. החברה רצתה סכום מסים עבור כל הפרה, בלי בדיקה של כל מקרה קונקרטי. המעתיקים לא הכחישו את עצם העתקת התוכנה, השאלה הייתה כמה הפרות של זכויות יוצרים היו פה? האם הייתה העתקה אחת או שמא על כל הפרה יש לשלם את אותו פיצוי סטטוטורי. החברה טענה כי התוכנה מורכבת משמונה שערים שונים, ניתנה ללקוחות אפשרות לקנות את התוכנה בשמונה רמות רישיון שונות ולכן היו פה שמונה הפרות שונות. טענה שנייה הייתה שהם העתיקה גם את שפת האדם וגם את שפת המכונה. בנוסף הם טענו שאותם מעתיקים פגעו ביכולת החברה ליהנות משירותי התמיכה הטכנית, שהיו אמורים להיות בלעדיים להם. השופטת שטרסברג כהן מנתחת את כל הנושא של הפרת זכויות היוצרים בפסק הדין. חוק המחשבים מחיל את פקודת זכויות היוצרים על פעולות מסוימות. לדעת שטרסברג כהן, לדעתה, הכוונה בחוק הייתה העתקה רק של שפה אחת, ולא על כל שפה בנפרד. עוד היא פוסקת, כי אותם מודולים הם אמנם נפרדים, אך הם חלק מיחידה אחת, ולא ניתן לטעון להפרות נפרדות. לעניין התמיכה הטכנית, היא דחתה את הטענה על הסף מאחר והיא ספקולטיבית בלבד. לכן פסקה, פיצויים סטטוטוריים בגין הפרה אחת על סך 20,000 ₪. פסק דין זה מדגים את המוגבלות של הגנה על תוכנה.
פ"ד נוסף הוא פ"ד ישראל הרפז. זה פ"ד שקדם לתיקון לחוק המחשבים ולכן במובן מסוים כל הנושא של הפרת זכויות יוצרים היה חידוש פסיקתי ולא מכוח חקיקה. שם דובר על מפתח ומשווק מחשבים שהיו חברי ילדות ועבדו ביחד. בשלב מסוים הידידות התערערה ואז גם הקשרים העסקיים התערערו. המשווק, שהתוכנה הייתה בידו השתמש בתוכנה כדי לפתח משהו דומה. אותו מפתח תבע את המשווק על הפרת זכויות יוצרים, על הפרת הסכמים ועל הפרת סודות מסחריים. נטען שם שהגניבה נעשתה בכמה מישורים, מאחר ובכל כתיבת תוכנה יש כמה רמות: 1. הגדרת הדרישה. 2. תכנון התוכנה 3. תכנות התוכנה. נטען כי צריכה להיות הגנה על כל שלושת השלבים. הם טענו כי זכות הגנת יוצרים היא לא רק על מוצר מסוים, אלא גם על רעיון. בית המשפט פסק כי ההגנה חלה על כל השלבים. גם אם בשלב התכנות יש שוני, אם מוכיחים שבשני השלבים הראשונים יש דמיון מהותי, ניתן לקבל עלים הגנה של זכויות יוצרים. יש לזכור כי פ"ד זה ניתן בנסיבות מסוימות של שותפים שנפרדו, והייתה הוכחה חותכת לנגישות מלאה לשלבים הראשונים. החידוש בפ"ד הוא היקף ההגנה לגבי כל שלבי הפיתוח.

פ"ד נוסף הוא פ"ד מחוזי גראד תוכנה ופרויקטים. מדובר בחברה שהייתה מוכרת שירותים של שיבוץ מערכת שעות של בתי ספר. היה עובד שעזב ומייד לאחר מכן הם החלו להרגיש ירידה בכמות ההזמנות, והתברר שאותו עובד מוכר את אותם שירותים. נטענו אותם עילות של פ"ד הרפז אך בימ"ש בוחר בדרך הקלה ופשוט פוסק להפרת זכויות יוצרים, בלי להיכנס לניתוח של הרחבת הגנת זכויות היוצרים לגבי שירות שניתן באמצעות תוכנה מסוימת.

ראינו שיש שלוש דוקטרינות מרכזיות בתחום, ותחום התוכנה מערב את שלושתן. 

· המאפיין את תחום הסודות המסחריים הוא שאינו דורש רישום, משך ההגנה הוא כל עוד מתקיימות דרישות החוק המצטברות. מגבלות ההגנה היא העדר הגנה כלפי ממציאים עצמאיים, אין הגנה כלפי הנדסה חוזרת ומבחינת העלויות אמנם אין עלויות פורמאליות אבל יש עלויות כדי לשמר את הסודיות.
· זכויות יוצרים – אין צורך ברישום על אף שהרישום אפשרי. משך ההגנה הוא משך חיי המחבר + 70 שנה לגבי אדם פרטי (לגבי תאגידים זה שונה). ע"מ לקבל את ההגנה צריך רק להוכיח מקוריות היצירה. היקף ההגנה הו מאוד מצומצם במובן שההגנה היא רק על עצם הביטוי ולא על הידע ואין הגנה כלפי צדדים שלישיים עצמאיים. 
· פטנטים – תהליך הרישום הוא מאוד יקר וארוך, דרישות הסף מטילות נטל מאוד גבוה. רמת הבשלות שנדרשת מפטנט היא מאוד גבוהה, ביחס סוד מסחרי. ההגנה היא רחבה יותר, ניתנת ל20 שנה (לרוב), מגנה מפני צדדים שלישיים, מגנה על הידע וגם מפני הנדסה חוזרת. 
ההגנה מפני זכויות יוצרים וסודות מסחריים ניתנת רק כאשר מוכיחים שידע מסוים היגע לצד שלישי. בפטנט הנטל הזה לא קיים, עצם קיום הידע מספיק כדי להעניק הגנה, מבלי להוכיח כיצד הידע הגיע אל אותו צד שלישי.
