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בחלקו הראשון של השיעור נדון בסודות מסחריים על פי הגישה האמריקאית. בהמשך ננתח שני מאמרים הדנים ביעילות ההגנה של סודות מסחריים. אנו נדון במשפט האמריקאי גם משום חשיבות המשפט המשווה (גם בתיאוריה וגם בפרקטיקה), וגם משום שהתחום בישראל די חדש ודל. אין פסיקה רבה, ולכן משום שהחוק הישראלי דומה לחוק האמריקאי בתחום, אנו פונים לפסיקה האמריקאית.

המצב המשפטי בארה"ב מורכב יותר מהמצב המשפטי בישראל, בין השאר משום שארה"ב קיימת שנים רבות יותר. בארה"ב יש שלושה סוגי חקיקה שרלוונטיים לנושא של סוד מסחרי:

1. Restatements- יש גוף שנקרא ALI שחברים בו אקדמאים רבים המנסים להפוך את גישת הCOMMON LAW ליותר עקבית וברורה. הגוף הזה מוציא אחת לכמה עשרות שנים Restatement: זהו מסמך בו כלולים דברי הפסיקה מהשנים האחרונות. למסמך הזה יש מעמד כלשהו, אך הוא לא מחייב באופן מלא, שהרי אינו ממשלתי. קיים ה Restatement of Torts זה היה המסמך הראשון שחובר, שבמסגרתו נכללה העוולה של גניבת סוד מסחרי. מאוחר יותר חובר ה Restatement of unfair competition מ1995 שגם בו נכללו יסודות הקשורים לסודות מסחריים. מאוחר יותר נכתב ה Restatement of Agency שעסק בכל הנושא של חובות בין שלוח לשולח והסוד המסחרי נכלל בקונטקסט של הפרת אמון. המסמך האחרון לא קיבל מעמד גבוה במיוחד.
2. מוסד נוסף הקיים הוא מוסד מטעם השלטון שעורך מעין קודיפיקציה. למדינות השונות יש חוקים שונים וחלק מהרעיון הפדראלי הוא מצד אחד לאפשר עצמאות מסוימת למדינות ומאידך הרצון ליצור איחוד מסוים בין המדינות. במסגרת האיזון הזה מדי פעם מציעים חוקים לדוגמא (model codes), על מנת ליצור הרמוניזציה של חוקי המדינות השונות, בין השאר כדי לא להגביל מוביליות בין המדינות. המודלים הם בגדר המלצה, מאחר ויש נושאים שהם מרכזיים בתרבויות שונות במדינות שונות, ואי אפשר להתערב יותר מדי בחוק המדינתי. אם מדובר בהצעה טובה, לרוב הרבה מדינות מאמצות אותה. החוק המיוחד לסודות מסחריים (Uniformed Trade Secret Act) אומץ ע"י 41 מדינות מתוך 50, שזו הצלחה די משמעותית. קליפורניה נתפסת למדינה המרכזית מבחינת קניין רוחני. יש דמיון בין החוק הזה לחוק הישראלי.
3. המוסד השלישי הוא חוק פלילי (The Economic espionage Act  – חוק הריגול התעשייתי). הרעיון המרכזי של חוק זה לא היה סוד מסחרי אלא נועד להגביל סטודנטים מסין שנמצאים בגופים ואוניברסיטאות מובילות ולמנוע ע"י כך בריחת חומר לדרום מזרח אסיה. בחוק יש הגדרה העוסקת בסוד מסחרי, באופן אבסורדי ההגדרה רחבה יותר מאשר בחוק האזרחי, על אף שזה כלול בחוק פלילי. כתוצאה מהחוק, התחילו לתבוע עובדים תביעה פלילית, ונוצרה הרתעה ברמה מאוד גבוהה. 
להיבט של חוק פדראלי מול חוק מדינתי, יש חשיבות בתחום הסודות המסחריים. חוקת ארה"ב מגדירה את מסמך היסוד של גובר על כל חקיקה אחרת. באחת הפסקאות נקבע כי לקונגרס יש את הכוח להעניק לפסקי זמן קצובים מונופול על יצירות כדי לקדם את התקדמות המדע והאומנות. ההרשאה הזו חשובה משום שזה נוגד חירויות אחרות המעוגנות בחוקה, ולכן יש צורך בהסמכה מפורשת. עניין נוסף הוא כי בתיקון העשירי נקבע כי כל כוח שלא נמסר לקונגרס ולא נאסר במסירה למדינות, שמור למדינות. עקרון נוסף קובע כי בכל פעם שיש התנגשות בין חוק פדראלי לחוק המדינתי, החוק הפדראלי גובר. הבעיה מתעוררת משום שהפטנטים מעוגנים בחוק פדראלי. החוק הפדראלי לא עסק בסודות מסחריים. השאלה המתעוררת היא האם כשמדינות יחוקקו חוקים הקשורים לסודות מסחריים, תהיה סתירה לחוקה. חקיקה הקשורה לסודות מסחריים יכולה להחליש את כוחו של הממשל הפדראלי ואת העקרונות שנקבעו לעיל, משום שבהעניק המדינה לאזרחים הגנה של סוד מסחרי, היא מחלישה את מעמד הפטנט, ובכך את מעמד הפטנט. בפ"ד קוואני עסק ביהמ"ש האמריקאי בחברת ספנות שלא רשמה פטנט והסתמכה על ההגנה של סוד מסחרי. החברה חייבה את העובדים לא לגלות את הצורה הספציפית של בניית הספינה. הנתבע במקרה שהיה עובד החברה טען כי הם לא רשמו פטנט. האבות המייסדים קבעו מערכת איזונים בסמכות הקונגרס, ואין זה בסמכות המדינה לקבוע הסדר שמשחרר אנשים מחובת רישום הפטנטים. טענתו הייתה שהמדינה פוגעת בשלטון הפדראלי ובכוונה המקורית של רישום הפטנט. ביהמ"ש קבע כי אין חשש אמיתי שאנשים לא ירשמו פטנט כי ההגנות שונות ובמקרים מסוימים אנשים יעדיפו עדיין את רישום הפטנט. בגלל ההבדלים הללו בין סוד מסחרי לפטנט אין חשש להחלשה של השלטון המרכזי. הקביעה כיום בארה"ב היא שאין סתירה בין חוקי המדינות לממשל הפדראלי. שני המאמרים שננתח בהמשך מתעסקים בדיוק בשאלה האם מבחינת היעילות המצרפית יש לאפשר קיומן של שתי ההגנות במקביל. האם זה טוב לחברה שאנשים יכולים לבחור בין ההגנות, או שהיה עדיף להגדיר מה נופל לגדר איזו הגנה. 

הגדרות המשפט האמריקאי לסודות מסחריים
· ההגדרה הראשונה היא הגדרה מה Restatement of Tortsמ1939 ס' 757 קובע כי סוד מסחרי יכול להכיל כל נוסחה, תבנית מכשיר או צביר של ידע שאדם עושה בו שימוש לעסקו, ונותן לו הזדמנות ליצור יתרון מסחרי על פני מתחרים אחרים שלא מודעים לידע הזה. ההגדרה הזו היא יחסית מצמצמת לסוד מסחרי. למשל התנאי של שימוש לעסק, מוציא מכלל סוד מסחרי את כל המידע של החברה שהמידע לא משתמשת בו. בדבר חקיקה הזה הגישה הייתה שלא נותנים בעלות על דבר שהאדם לא משתמש בו, משום שזהו בזבוז של הידע. כדי לקבל את ההגנה של סוד מסחרי לא רק שהיית צריך לשמור על הסוד, היית מקבל את ההגנה רק כאשר עסקת בכך בפועל בעיסוקך.
· ההגדרה השנייה היא ההגדרה המרכזית של ה Uniformed Trade Secret Act מ1985. מופיעות שם מספר הגדרות אשר רחבות יותר מההגדרה הקודמת: ההגנה ניתנת לאותם דברים מההגדרה הקודמת (נוסחה, תבנית וכו') שיש להם ערך כלכלי מסחרי, גם אם הערך הוא רק פוטנציאלי ולא נמצא בשימוש, שלא ידועים בד"כ לציבור הרחב, ושאי אפשר באמצעים הוגנים וקלים יחסית להשיג את המידע הזה ע"י אנשים אחרים. כלומר, כל עוד אנשים אחרים לא יכולים בקלות להשיג את המידע הזה, ניתנת לו הגנה של סוד מסחרי. צריכה להיות רמה מסוימת של קושי בהשגת המידע, ע"מ שתוענק הגנה לבעל הסוד. בהמשך יש דרישה לאמצעים סבירים לשמירה על הסוד, כפי שמופיע בחוק הישראלי. ניתנה רשימה של אמצעים פסולים באמצעותם הושג המידע. התפיסה היא שיש שתי דרכים להענקת ההגנה: הפרת אמון, כלומר חשיפת הידע הייתה במודע, אך ההפרה הייתה פסולה, והדרך השנייה, היא השגה פסולה של המידע. כלומר או אמצעי פסול בהעברת המידע, או אמצעי פסול בעצם השגת המידע. מעבר לאמצעים הפסולים, מופיעה רשימה של אמצעים כשרים, שאם השגת דרכם את המידע הזה, המידע כשר וניתן לשימוש ולא ניתנת הגנה של סוד מסחרי (לדוג' תקנת שוק).
שני פ"ד נוספים שעוסקים בנושא הם דופונט וברייס. פ"ד הראשון הוא מאד ידוע בארה"ב ונקרא פ"ד דופונט נ' כריסטופר. דופונט הקימו מפעל חדש בו היו להם תהליכים חדשים לייצור צבעים. המתחרים שכרו מטוס קל וטסו מעל למפעל ע"מ לדלות את הידע החדש. השאלה הייתה האם השגת הידע בדרך זו היא השגת מידע באמצעים פסולים או שמא אלו אמצעים הוגנים. האם העדר הגג היה כשל של החברה בשמירה על הסוד באמצעים סבירים. נפסק שם שאין דרישה מבעל הסוד לנקוט באמצעים כאלה, והם אינם נופלים לגדר הסבירות, ולכן דופונט ניצחו בתביעה (הפסק הזה לא היה כל כך קל לביהמ"ש, והפסיקה לא הייתה ברורה מאליה).  הפ"ד השני הוא פ"ד ברייס הנוגע לשאלה של יחס בין סוד מסחרי לזכות יוצרים. חברה שעשתה מצגת שניסתה לשכנע לקוח לשכור את שירותי הניהול הארגוני שלה. הלקוח לא שכר את שירותיה של החברה והשתמש בכל המידע שהיה במצגת בעצמו. החברה תבעה אותו על גניבת סוד מסחרי משום שהוא השתמש במידע שהם סיפקו לו במטרה מסחרית. הוא טען מנגד כי הם שמו על המצגת סימן של זכויות יוצרים ולכן הבין כי אין בעיה לעשות שימוש במידע. יש בעיה להעתיק אותו ולהפיץ אותו, אך אין בעיה להשתמש במידע לשימוש עצמי. בית המשפט קובע כי אין קשר בין הגנת זכויות היוצרים על הטקסט לבין ההגנה של סודות מסחריים על הידע, ושתי ההגנות יכולות להינתן במקביל, ולכן התביעה מתקבלת.

המאמר הראשון הינו מאמר של פוזנר ושות' שטוענים שעצם העובדה שניתנת לאנשים הבחירה בין ההגנה של סוד מסחרי להגנת הפטנט היא יעילה וטובה. המאמר בנוי בצורה של שו"ת ואנו נדון בחלק מהסוגיות. השאלה הראשונה שהם שואלים היא מדוע ההגנה של סוד מסחרי מצומצמת להפרה בעוולה? איזה היגיון כלכלי יכול להיות לכך שאם מסמך נעלם מידי בשוגג, ומישהו אחר מוצא אותו, ההגנה מתפוגגת? מדוע רק בהשגה פסולה של הסוד ניתנת הגנה על הסוד? מדוע ההגנה לא מוחלטת? 

שאלה שנייה שמעלים במאמר היא מדוע יש אנשים שבכל זאת בוחרים לא לרשום פטנט על הסודות שלהם, על אף הסכנות הכרוכות בהגנה של סודות מסחריים? והאם אין בעצם העובדה שאנשים בוחרים שלא לרשום פטנט אין סתירה להלכת קוואני? יש כאן בעצם פגיעה בשלטון הפדראלי. 

השאלה השלישית היא מהו בעצם ההיגיון של הבחירה? מדוע לא נגדיר מה נוגע לסוד מסחרי ומהו מידע שיש לרשום אותו כפטנט? מדוע אנו מאפשרים את הבחירה? 

מחברי המאמר מעלים מספר תשובות. המשותף לחלק גדול מהתשובות היא התפיסה שהפטנט הוא מכשיר לא מספיק רגיל לסוג המידע המוגן. הבעיה היא בעצם שהמדינה מעניקה זכות זהה לאנשים מאוד שונים, וזה פוגם ביעילות. יעילות היא מתן הגנה ברמה המתאימה לכך. הגנת הפטנט הפוכה לכך משום שאם אדם השיג משהו ורשם עליו פטנט, האדם שיגיע יום למחרת מאבד את ההגנה. אקט זה אינו יעיל משום שההגנה ניתנת רק על סמך קדימות בזמן ולא על סמך רמת ההגנה המגיעה לאדם. יש עיוות בין מידת החדשנות לתגמול שהמדינה מעניקה לאותם אנשים. אם מטרת הפטנט היא לעודד חדשנות ויצירתיות, מכשיר הפטנט משיג בדיוק את המטרה ההפוכה. הטענה השנייה אומרת כי מעבר לכך שהפטנט מתגמל בצורה לא הגיונית, הוא לא פרופורציונאלי מבחינת העלויות לא משנה כמה שווה הפטנט, העלות היא שווה לכולם. בניגוד לסוד מסחרי, בו ככל שהוא שווה יותר יש להגן עליו באמצעים יקרים יותר. הפטנט הוא מכשיר שבו העלות לשמור עליו הוא זהה וזה לא הגיוני שיחייבו אותי בעלות זהה בגין דברים שונים. בפטנט אין את הגמישות בהחלטה על כמה אני רוצה להשקיע. זה לא הגיוני להשקיע אלפי דולרים בהגנה על משהו ששווה אלף דולר. טענה שלישית שהם מעלים לגבי הפגיעה בממשל בעצם יכולת הבחירה. הם אומרים כי מאחר והפטנט הוא מכשיר כה לא גמיש ולא מתאים את עצמו לרמת הידע, יש היגיון בייצור מרווח בטחון שבו יש הגנה לאותם מקרים שהגנת הפטנט נופלת בגלל טעויות של הממשל. הפואנטה המרכזית היא שהחברה לא מפסידה שום דבר משום שההגנה לסוד מסחרי ניתנת רק אם באמת מגיעה לך ההגנה ולא באופן אוטומטי. משך הזמן שניתנת לך ההגנה על סוד מסחרי הוא בדיוק בכמות המגיעה לכך ובכך הוא יעיל ביותר. הגנת הסוד המסחרי שמעניקה המדינה ניתנת אך ורק לסודות מסחריים. זוהי הגנה יעילה ביותר מאחר והיא פונקציה של פער הזמן בינך לבין ממציא נוסף. ברגע שמגיע ממציא נוסף, ההגנה שלך לא שווה כלום. לא הגיע ממציא שני, ההגנה שלך מגיעה לך בדין. ז"א, בפועל תמרצנו את הממציא היצירתי, משום שהמצאתו אכן הייתה חדשנית ויצירתית מספיק שהצדיקה הגנה כה חזקה ויעילה. הסוד המסחרי מהווה רשת הגנה לאותם מוצרים וממציאים שנופלים בין הכיסאות ולא מקבלים את הגנת הפטנט. אם דחיית הפטנט נעשתה מהסיבות הנכונות, הוא לא יקבל את הגנת הסוד המסחרי גם בדיעבד, אם דחית אותו מהסיבות הלא נכונות, רק נתת לו את מה שמגיע לו ממילא. כלומר, החברה לא מפסידה דבר. 

השאלה הראשונה כאמור עסקה בשאלה מדוע ניתנת הגנה רק במקרה של השגת הסוד בעוולה. התשובה הראשונה שהם נותנים לשאלה אומרת שהשיטה הזו גורמת לאנשים להשתמש ברמה האופטימאלית של אבטחה. אם היה מותר להשתמש בעוולות הפסולות היו עלויות מאוד גבוהות בהגנה על הסודות המסחריים. כדי להגן מפני לקיחה שהיא לא בעוולה, האמצעים שצריך לנקוט הם אמצעים סבירים. יש צורך להבחין בין מישהו שהוא תם לב למישהו שאינו תם לב, ובעל הסוד בעצם, צריך להשקיע בהגנה רק מפני אותם תמי לב. היינו, לא לפרסם את הסוד בריש גלי וכיו"ב, מאחר ואותם משיגים שאינם תמי לב, ממילא לא יכולים להשתמש בסוד משום שלבעל הסוד נתונה הגנה מהמדינה. מספיק מנעול פשוט להפוך את אותו תם לב לחסר תום לב, ומרגע שהוא כזה, המדינה מעניקה לך את ההגנה מפניו ואין צורך יותר בתנאי האמצעים הסבירים. הנימוק השני שהם מביאים לא ברור כל כך לדעת המרצה, ועוסק בנספחים צבאיים. הם אומרים כי ידוע שנספחים צבאיים הם מרגלים, אך עובדה שמוכנים להבליג במקרים מסוימים ובמקרים אחרים לא. כלומר גם בתוך המלחמה יש כללי משחק הוגנים. מותר לרגל פה ושם, אבל במסגרת סבירה והדדית. הם מקבילים את העניין הזה לעניין ההנדסה החוזרת. ההנדסה החוזרת מותרת מכיוון שהיא הדדית ואפשרית לכולם. דברים שמעבר לכך אסורים משום שהם חורגים מכללי המשחק ההוגנים ואנו לא רוצים שיתחילו חברות מתחרות להשתיל מרגלים וציטוטים בכל מקום. להתנהגות כזו לא תינתן הגנה. לפיכך, העוולה מטיבה היא לא במסגרת המשחק הוגן ולכן נפסול אותה. לקיחה בתום לב או בצורה של הנדסה חוזרת היא מותרת והדדית ולכן היא ראויה, ולא נמצאת במסגרת ההגנה שמעניקה המדינה על סודות מסחריים. הם מתעלמים מכך שבהנדסה חוזרת יש הליך מפרה ויצירתי, שלא קיים במקרה של ריגול תעשייתי וסוסים טרויאניים. זוהי נקודה נוספת שמעלה המרצה היא בעד מתן הגנה על הנדסה חוזרת ולא על עוולות.

כנגדם בא רוברט בון (Bone) שאומר כי סודות מסחריים הם הדבר הכי גרוע שיכול להיות. המוסד מאוד לא יעיל ובמקום בו יש פטנט, אין מקום לסודות מסחריים. סוד מסחרי צריך להיות רק מה שאי אפשר לקבל עליו הגנה של פטנט. הוא מונה שורה שחל נימוקים כלכליים שנועדו להוכיח מדוע סוד מסחרי אינו יעיל וגרוע באופן כללי. הוא אומר כי פוזנר אמר שסוד מסחרי היה הכי יעיל כיוון שהוא נתן לנו הגנה לפי רמת החדשנות. אבל הוא בא ואומר, שיש לכך עלויות. זה לא מגיע בחינם. יש הרבה עלויות אחרות שקשורות לקניין הרוחני שחסרות במודל של פוזנר. למשל, ככל שמתארך הזמן בו ניתנת הגנה לסוד המסחרי, אתה מגדיל עלויות אחרות. העובדה כי לא מגיעה ההגנה זוהי טענה של הוגנות ולא של יעילות. במודל המונופול אומרים כי ככל שההגנה על מונופול ניתנת לזמן ארוך יותר, הנזק לחברה הולך וגדל. בון משתמש בזה נגד פוזנר ואומר כי ההגנה על סוד מסחרי לתקופות כה ארוכות פוגמת בכלכלה וביעילות ולא מגן עליה. יש כאן אבסורד לדעת בון. יש הענקה של מונופולים לאנשים לתקופות ארוכות משום שהרעיון נקבר ואנו מונעים מקבוצות אחרות בחברה להשתמש בו. 
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