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סימן 57 לפקודת סימני מסחר: בעל סימן מסחר רשום או מוכר היטב רשאי להגיש תובענה על הפרה

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.
סלקום בדוגמה רשאית לפנות לאיגוד האינטרנט, אך פנתה לבי"מ בעילות:

הפרת סימן מסחר מכח סעיף 57

הרישום של סימן מסחר מוסדר בפרקים ב', ג', ד'
ס' 1 לפקודת סימני מסחר - "הפרה"

"הפרה" - שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך - 

(1) בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לענין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר;
ס' 46 א – זכויות השימוש והזכאים לשימוש נקבעים ע"פ ס' 46 (עם רישום סימן המסחר, לגוף הרושם מונופול על שם המסחר). אך הסעיף פוגע באינטרסים של חופש העיסוק של אחרים שעד כה השתמשו בסימן. 

בפקודה, מרגע שאדם נרשם כבעל סימן לו זכות בלעדית. היות שמעניק מונופול יש תנאי סף:

ס' 8 לפקודה-אין סימן כשר לרישום כסימן מסחר אלא אם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים (צורך באופי מבחין לסימן)

ס'.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)
ב) הרשם או בית המשפט זכאים לקבוע אם סימן מסחר המשמש למעשה הוא בעל אופי מבחין, רשאים לשקול עד כמה הפך השימוש למעשה את הסימן לבעל אופי מבחין בטובין שלגביהם נתבקש או נעשה הרישום.
אופי מבחין נולד ואופי מבחין נרכש

1. נולד-שרירותי, לא ערך מזוהה ("צמצם") 

2. מבחין-"אורנג'", נחלת הכלל, והסימן מקבל אופי מבחין בחלוף תקופה מסויימת. כאשר הסימן רכש משמעות משנית (סקלת הסימנים-שרירותי, מרמז, תיאורי, גנרי). עצם הרישום לא מקנה זכות קניינית. המבחן בהתנגשות תהא בין זכויות הקניין
ס' 8 – המבחן: "סימן בעל אופי מבחין" 1. נולד ו 2 . נרכש

4 סוגי שמות: שרירותי, מרמז, תיאורי, גנרי. ככל שיותר גנרי בעל הסימן ידרש להוכיח שרכש לסימן אופי מבחין
ס' 11 (6) (9) (13) (14) – 

ההלכה: ככל שסימן בעל אופי גנרי יותר כך נדרש בעל הסימן להוכיח כי השם רכש משמעות שניה במהלך השימוש בו אשר יוצרת זיקה בלעדית בין השם לבעליו או מקנה לו הגנה משפטית. זאת להבדיל מהמשמעות הראשונה אשר מבחינה עובדתית אינה בהכרח יחודית ויכולה להיות משותפת לכל העוסקים בתחום. לצורך זאת נדרשת הבאת ראיות בעלות משקל לא מבוטל לצורך הוכחת המובחנות שרכש הסימן. 

מבחנים לקביעת אופיו המבחין של הסימן הם:

1. תקופת השימוש בסימן

2. מדת הפרסום לה זכה
3. המאמץ שהשקיע בעל הסימן ביצירת הקשר בין המוצר לבין היצרן
הרשם בודק: האם השם הוא בעל אופי מבחין נולד מטבעו – כן, ירשום. 

אך אם בעל שם יותר גנרי יבקש הוכחה בראיות כי המבקש השקיע ופרסם עצמו בשם המבוקש
הפרה (המשך): בעל סימן מסחר רשום התובע על הפרה

"שמוש"-האם כל שמוש בסימן מסחרי הדומה או זהה נחשב בגדר הפרה?

הפסיקה מבחינה בין 2 סוגים:

1. שמוש בסימן זהה

2. שמוש בסימן דומה
ע"א 8438/02 שחקן מכבי מקדונלד: כאשר קיימת זהות או דמיון בין הסימן המפר לסימן המוגן, שוב אין לבחון סכנה של הטעיית הצרכנים. עצם השימוש לבדו עולה כדי הפרה אף אם אין הטעיה
לאחרונה חזר ביה"מ על הלכה זו אך בהצביעו על הקשיים 3359/02 פרשת הטוטו:

בי"מ: ברגע שהסימן בו משתמשים הוא מוגן – כבר נחשב כהפרה
אך כאשר רק שמוש בסימן דומה-אזי ההפרה מתרחשת רק כאשר הדמיון מטעה את הצרכנים
המבחן לפי הסעיף הוא מבחן הטעיה – לפיכך נדרש התובע להוכיח כי הסימן האחד דומה למשנהו עד כדי הטעיית הציבור

פסיקה – לסיומת של האתר אין חשיבות לעניין השוואת הסימנים. משווים את ה secondary level domain, קרי הסימן המקורי

אם יש זהות או דמיון ניכר – די בכך להפרת סימן המסחר!

*שמוש בסימן מוגן=הפרה

*אם שמוש במבחן דומה-עד כדי להטעות הצרכנים (בודקים 3 מבחנים להלן)

3 מבחנים לדמיון בין הסימנים (בפסיקה) דמיון עד כדי להטעות

1. מבחן המראה והצליל-משווים את החזות והצליל של שני הסימנים לצורך בחינת הדמיון ביניהם. בדיקה תעשה על ידי השוואת הסימנים בשלמותם. בהקשר של אינטרנט אין לייחס חשיבות לסיומת של האתר (TLD) אלא רק ל (SLD) נדון בת.א 2308/02 זר פור יו נ' פרחי חן בע"מ-תובעת בעלת סימן מסחרי רשום "zer…4u" משווקת את פרחיה באמצעות אתר שכתובתו www.zer4u.co.il. הנתבעת הקימה אתר בשם: www.zer4me.co.il. תביעה בעילת הפרת סימן מסחר. בה"מ-קיים דמיון (מבחן המראה והצליל – הכי חשוב בסימני מסחר)
2. סוג הסחורה וחוג הלקוחות
3. מבחן סל-יתר נסיבות העניין
המבחן ל"אותו הגדר" בסעיף הגדרות ס' 1(1) לפק' סימני מסחר (הפרה)

נקבע בע"א 352/69 חב' מנהטן – נקבע כי טובין הנם מאותו הגדר אם הטובין דומים במהותם, משמשים למטרות קרובות או משווקים באותם צנורות שיווק. על פי מבחן זה טובין הנם מאותו הגדר כאשר קיים חשש שקונה הרואה את סימן המסחר על סחורה מגורם אחר יטעה ויחשוב שהסחורה מאותו מקור. (בהגדרת "הפרה") 

טענות הגנה שיכול להעלות בעל הדומיין

1. "תקיפה עקיפה" - הסימן לא כשיר להרשם לכתחילה (ס' 64 לפקודה): הרשום כסימן מסחר=ראיה לכאורה בלבד. לפיכך בעל הדומיין רשאי לטעון שלא היה כשיר לרישום מלכתחילה. טענה זו הועלתה בפרשת הפרקליט ה.פ. 810/01 לשכת עו"ד בישראל נ' יאיר בן דוד ואח': הלשכה עתרה לסעד הצהרתי לפיו היא בעלת זכות השמוש היחודית בשמות המתחם hapraklit.co.il וכן hapraklit.com. כיוון שהשמות נרשמו ע"י אחרים: ע"י מנכ"ל הלשכה עו"ד יאיר בן דוד (com), הנתבעת השניה חברת מחשבים (co.il). הלשכה לא רשמה "הפרקליט" כסימן המסחר עובר להגשת התביעה. לשכה: עילת הפרת סימן מסחר. רק חודש לאחר שהוגשה התביעה רשמה הלשכה את הסימן אצל הרשם. הנתבע: שם גנרי והלשכה אינה זכאית להרשם בסימן המסחר הזה (טען בדיון-תקיפה עקיפה). 

בי"מ: לנתבע היתה אפשרות להעלות טענת התנגדות אצל הרשם, כעת מושתק (דר' ג'ברין לא מסכים: ביטול תקיפה עקיפה אך תוצאה נכונה) (ס' 24 קובע תקופה של 3 חודשים להתנגדות)

