22/11/04

סוגיות בדיני אינטרנט – ג'בארין

סימן מסחר - המשך
· בשיעור הקודם דיברנו על מסלול הועדה המייעצת במקרה של הפרת זכויות הדומיין
· בשיעור הזה נדבר על הפניה לערכאות והעילות המשפטיות
· יש 3 מעגלים בתביעות של סימן מסחר:
· מעגל פנימי - דיני קנין רוחני מסורתיים (פקודת סימני מסחר)
· מעגל ביניים – חוק עוולות מסחריות – מעגל רחב יותר
· מעגל חיצוני – הדין הכללי – עעו"ש, נזיקין (רשלנות)
חלק א' - דיני קנין רוחני מסורתיים (פקודת סימני מסחר)

ס' 57 לפקודת סימני מסחר - תובענה על הפרה

(א) בעל סימן מסחר רשום או בעל סימן מסחר מוכר היטב רשאי להגיש תובענה על הפרה; לא ייזקק בית המשפט לתובענה על הפרה לגבי סימן מסחר שאינו רשום ואולם לענין סימן מסחר מוכר היטב רשאי הוא להיזקק לתובענה על הפרה לגביו אף אם אינו רשום. 

· מקרה סלקום:
· לסלקום היה אתר בשם cellcom.co.il
· סלקום רצתה להרחיב את פעילותה לתחום האינטרנט
· רצתה להקים אתר בשם cellcom.net.il
· עד קבלת האישור לשירותי אינטרנט ממשרד התקשורת - אקוואנט כבר רשמה בשם זה
· סלקום הגישה תביעה נגד אקוואנט.
· באילו עילות היתה יכולה לתבוע סלקום (במידה ולא הלכה בערוץ של הפניה לאיגוד האינטרנט) ?
· הפרת סימן מסחר מכח ס' 57 – מכח סימן מסחר "מוכר היטב"
· סימן מסחר רשום בפנקס סימני המסחר... (פרקים ב-ג-ד בפקודה)
· מהי הפרה ?
· ס' 1 לפקודה: "הפרה" - שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך - 

· (1) בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לעניין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר
· מי זכאי להשתמש בסימן ?
· ס' 46 לפקודה:  זכות לשימוש ייחודי 

· (א) רישומו התקף של אדם כבעל סימן מסחר יזכה אותו לשימוש ייחודי בסימן המסחר על הטובין שלגביהם נרשם הסימן ובכל הנוגע אליהם, בכפוף לכל תנאי וסייג הרשומים בפנקס.  
· האיזון בין בעל הסימן לחופש העיסוק של אחרים = עצם פעולת הרישום
· איזה סימן זכאי להירשם ? 
· 8. סימנים כשרים לרישום 

· (א) אין סימן כשר לרישום כסימן מסחר אלא אם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים (להלן - בעל אופי מבחין) .
· השאלה: האם סלקום יכולה להשתמש בסימן המסחר גם בטובין מסוג אחר (שירותים סלולריים למול שירותי אינטרנט)
· מהו אופי מבחין בין סימני מסחר ?
· א. אופי מבחין נולד
·  אם מלידתו השם הוא שרירותי/ייחודי – הוא מאפיין חד חד ערכי
· ב. אופי מבחין נרכש 
·  מילה מוכרת , שמקבלת משמעות רק לאור המוניטין (אורנג')
· הסקאלה לסוגי שמות היא (מעוולת גניבת עין): 
· שרירותי (נולד)
· מרמז (תיאורי נסתר)
· תיאורי ספציפי
· ג'נרי (תיאורי-תכונתי)
· דגש: עצם הרישום של דומיין לא מקנה זכות קניינית מהותית למול סימן המסחר
· בחוזה הרישום כתוב במפורש שלא מוקנית זכות קניינית (כלומר צריך גם סימן מסחר כדי שזה ייאכף כזכות קניינית !)
· ס' 11. סימנים שאינם כשרים לרישום – תתי סעיפים 6, 9, 10, 11, 13, 14
· ההלכה היא שככל שהסימן בעל אופי גנרי יותר, כך נדרש בעל הסימן להוכיח יותר כי השם רכש משמעות שניה במהלך השימוש בו שיוצרת זיקה בלעדית בין השם לבעליו ומקנה לו הגנה משפטית.
· לצורך כך נדרשת הבאת ראיות בעלות משקל מכריע לצורך הוכחת המובחנות שרכש הסימן
· המבחנים בהם נעשה שימוש לקביעת אופיו המבחין של הסימן הם:
· תקופת השימוש בסימן
· מידת הפרסום לה זכה
· המאמץ שהשקיע בעל הסימן ביצירת הקשר בין המוצר ליצרן 
· להשלים התייחסות לפס"ד 8438/02 + 3359/02
· בי"מ הבדיל בין שימוש בסימן זהה לסימן דומה לצורך הוכחת עילת ההפרה
· בסימן זהה – אין צורך בהוכחת הטעיה !
· בסימן דומה – יש צורך – "מבחן הדמיון = מבחן ההטעיה"
· מבחני ההטעיה:
· 1. מבחן המראה והצליל בשלמותם (אבל באינטרנט – רק SLD)
· האם צריך לבדוק גם את סיומת האתר לצורך ההפרה ?
· נפסק שלא. ורק את ה-SLD – Second Level Domain 
· 2308/02 zer4u נ' פרחי חן
· הנתבעת הקימה אתר בשם zer4me
· התובעת הגישה תביעה על הפרת סימן מסחר על דמיון
· בי"מ קובע כי קיים דמיון ויש הפרה
· בסימני מסחר – זה המבחן העיקרי
· 2. מבחן סוג הסחורה וחוג הלקוחות (ראה עוולת גניבת עין בהמשך)
· 3. יתר נסיבות העניין
מהו "אותו הגדר" ?
· ע"א 352/69 מנהטן נגד המגפר
· נקבע כי טובין הינם מאותו הגדר אם הטובין דומים במהותם ומשמשים למטרות קרובות ומשווקים באותם צינורות שיווק. על פי מבחן זה – טובין הינם אותו הגדר כאשר קיים חשש שלקוח יראה את סימן המסחר יטעה לחשוב ששתי הסחורות מאותו מקור.
· נקבע למשל שבגדים ונעליים זה לא אותו הגדר.
·  אם סימן המסחר רשום + מוכר היטב = יש לו הגנה גם בהגדרים אחרים !!!
טענות הגנה של בעל הדומיין
· ס' 64 - תקיפה עקיפה – שהסימן מלכתחילה לא כשיר להירשם
· 64. הרישום ראיה לתוקף 
· בכל הליך משפטי בדבר סימן מסחר רשום תהא העובדה שפלוני רשום כבעל סימן המסחר ראיה לכאורה לתוקף הרישום המקורי של סימן המסחר ולכל העברותיו שלאחר מכן.
·  ואז בוחנים האם הסימן כשיר מלכתחילה – ס' 8 לפקודה – סימנים כשרים לרישום 
· תוקף הכשרות = או בזמנו או כיום (כי אז יכול להירשם מיידית)
· סוגיה זו נדונה בפרשת "הפרקליט" – ה"פ 810/01 לשכת עו"ד נ' יאיר בן דוד
· הלשכה מוציאה כתב עת "הפרקליט"
· יאיר – הקים אתר www.hapraklit.com
· יאיר טען שפרקליט הוא שם גנרי, והלשכה אינה זכאית להירשם בסימן המסחר הזה !
· בי"מ דחה את הטענה הזו וקבע כי הנתבע היה צריך להעלות את הטיעון הזה כהתנגדות לרשם !!! וקבע טענת השתק !
· הביקורת על פסיקה זו: בכל הליך פטנט אפשר גם להגיש התנגדות וגם לתקוף תקיפה עקיפה ויש כאן פגיעה בכל ההרמוניה של הקניין הרוחני
