29.11.04

עילות לזכות בעל הסימן המסחרי

ס' 57 לפק' סימני מסחר (זהה או דומה להטעות-3 מבחני הטעיה)

בפרש לשכת עוה"ד – טובין "מאותו הגדר"

טענו שמשווקים מוצרים שונים מזו של הלשכה. בה"מ-השרותים הניתנים על ידי שני המבחנים דומים: שניהם שרותי מידע משפטי

עילת הפרה של סימן מסחר מוכר היטב (לא רשום) – ההפרה גם מוגדרת בס' 1: הפרה לגבי סימן מסחר מוכר היטב היא שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך בסימן אף אם אינו רשום או בסימן הדומה לו עד כדי להטעות לעניין טובין שלגביהם מוכר הסימן או לעניין טובין מאותו הגדר

ההיבדל-אם רשם, רק יוכיח שרשם ויתבע הפרה. אם לא רשם-צריך להוכיח שהסימן מוכר היטב

בסימן מסחר מוכר היטב: 

1. צריך להוכיח שהוא מוכר היטב (להבדיל מאם הסימן רשום 64: רשום-ראיה לכאורה לקניין)

מבחנים להיות הסימן המסחרי מוכר היטב:

בפקודה ס' 1 (הגדרות): ילקח בחשבון המדה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לעניין וכן המדה בה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי שיווק

הפסיקה: המבחנים (לא רשימה ממצה): 1. אופיו המבחין של הסימן (גנרי וכו') בין אם אופי נרכש ובין אם אופי מולד, 2. היות הסימן מוכר לנתח משמעותי של הציבור, 3. משך והיקף השימוש בסימן, 4. משך והיקף הפרסום בסימן, 5. פרק הזמן בו רשום הסימן בארץ מוצאו או רישומו במדינות נוספות.

פ"ד בעניין קטן נ' יריב-התובע הפעיל שותפות המוכרת מוצרי יודייקה תחת הסימן jerusalemmall ומפעיל אתר jerusalemmall.co.il. הנתבע: הקים אתר למכירת מוצרים עם סיומת .com. תביעה בעילת הפרת סימן מסחר מוכר היטב.

בה"מ: דחה התביעה

(בלשכת עורכי הדין קובע בה"מ סימן מוכר היטב ב"פרקליט")-אם מוכר היטב הרי שהגנה כמו לסימן רשום)

בפרשת קריית מוצקין-הנתבע הקים אתר motzkin.co.il המשמש אתר בקורת נ' העיריה. ראש העיר טען שלה "סימן שרות" מוכר היטב לגבי מוצקין. (כמו סימן מסחר דרך ס' 2 לפקודה המחיל הוראותיה על סימן שרות).  בה"מ: דוחה הטענה שלעיריה סימן מוכר היטב בשם מוצקין. בין השיקולים: מוצקין מתאר מקום ואין לרכוש עליו מונופול, מכאן שמי שרשם קודם זכה! אם יקבע כי למאוחר קניין-יגבר על הרושם הראשון.

סימן מסחר מוכר היטב ורשום (הסוג השלישי)

הפרת סימן מסוג זה: לעניין טובין שהנם מאותו הגדר (לא רק אותם טובין)-הקניית הגנה לטובין מאותו הגדר ושאינם מאותו הגדר.. "שימוש בידי מי שאינו זכאי בכך בסימן הזהה לאותו הסימן או דומה לו לעניין טובין שלא מאותו הגדר ובלבד שיש בשמוש זה כדי להצביע על קשר בין הטובין האמורים לבין בעל הסימן הרשום. כמו כן, בעל הסימן הרשום עלול להפגע כתוצאה מהשמוש כאמור

אם הסימן גם מוכר היטב וגם רשום-הגנה גם לטובין שאינם מאותו הגדר, ובלבד בהתקיים 2 תנאים:

1. קשר בין הטובין ובעל הסימן, 

2. הקשר עלול לפגוע בבעל הסימן. 
ההגנה על סוג זה נכנס לפק' בשנת 99, 2000 ונדון בע"א פרשת אבסולוט: מערערת בעלת סימן מסחר רשום, מוכר היטב בתחום הכהילים. המשיבה בעלת רשת חנויות הנעלה עושה שמוש בסימן לצורך שיווק נעליה. מערערת-בקשה כי תחדל משמוש בסימן (אם רק רשום או מוכר היטב-לא באותו הגדר ולכן אין הפרה) אך כאן חל אך בשני תנאים: 1. השמוש צריך להצביע על קשר בין הטובין לבין בעל הסימן הרשום, זיקה בין הטובין לבין בעל הסימן. בה"מ: הקשר הוא פחות מהטעיה/ 2. הפגיעה צריכה להיות ממשית
דלול סימני מסחר (עילה נוספת של בעל סימן המסחר)

"דלול"-"מצב בו נעשה שמוש בסימן מסחר חזק (מוכר היטב) ללא רשות בעליו וללא יצירת הטעיה (אין צורך בהטעיה) המביא לשחיקה וטשטוש של התדמית היחודית והאיכותית שהסימן הצליח להעביר לצרכניו וכתוצאה נפגמת תדמיתו החיובית של סימן המסחר בקרב קהל הצרכנים ונגרעת היחודיות שלו, דבר הגורם בין היתר לירידה בערכו המסחרי של סימן מסחר וזאת בעקבות ירידה בכושר המכירה הטמון בו" (עילת דילול נקלטה במשפט הישראלי בעניין בקרדי - נדחתה בקשה לרשום סימן להלבשה מכח עילת דילול (באבסולוט-רק הלכו על הפרת סימן מסחר ללא החלת דוקטרינת הדילול, בקרדי קדם בזמן)

דילול נקלט דרך ס' 11(6) – בה"מ: ניתן לא לרשום מסחר המדלל סימן אחר

יסוד הדילול (נלקח מהמשפט האמריקאי ונקלט בישראלי דרך ס' 11(6) לפקודה "סימנים שאינם כשרים לרישום" – סימן שיש בו להטעות הציבור או סימן המעודד תחרות בלתי הוגנת)

יסודות עוולת הדילול (ארה"ב)

1. קיומו של מוניטין בסימן המסחר

2. שימוש מסחרי של מישהו אחר באותו סימן או סימן דומה לו
3. השימוש עלול לפגוע במוניטין ממנו נהנה הסימן המקורי, בין על ידי טשטוש איכותו היחודית של הסימן עקב השמוש בו ביחס לטובין שאינם דומים לו או הכתמת איכותו עקב שמוש בו ביחס לטובין הנופלים באיכותם
(שמוש בסימן זהה, אזי לא נדרשה הטעיה. אחרת נדרשת הטעיה!)

בהקשר האינטרנט – עוות הדילול נדונה בארה"ב. בפ"ד Hasbro – הנתבע הקים אתר פורנו בשם candyland.com. התובעת בעלת שם מסחר זה למשחקי ילדים. בה"מ אסר השמוש בעילת דלול.

ה"פ 317/01 פרשת הורים וילדים – המבקשת מוציאה לאור מגזין משפחתי בשם הורים וילדים. המשיבה עוסקת באותו תחום והקימה אתר horim.com. המבקשת: האתר של המשיבה horim.co.il אינו מתוחזק, השקעה תפעולית נמוכה ושוכבת כאבן שאין לה הופכין, מדלל את הסימן המסחרי של הורים וילדים. בה"מ – דוחה כי: המוניטין הוא הורים וילדים ולא רק הורים. 2. קובע עובדתית שהאתר מתוחזק ולא מדלל.

בה"מ לא בודק אם דוקטרינת הדילול נקלטה בישראל ובודק הנושא לגופו של עניין-קרי נקלט

ניתוח תלת מעגלי - עד כה נדון קניין רוחני, אח"כ עוולות מסחריות, ולבסוף הדין הכללי

יתכן והדין לא יקים עילה לבעל הסימן. דוג' – אין לו עילה בהפרה מכח פק' סימני המסחר כאשר השימוש הוא לטובין שאינם בעלי אותו הגדר. 2. רושם שם מתחם אך לא מקים אתר. 3. סימן לא רשום 4. שמוש בסימן דומה שאינו מטעה (כותב שאינו קשור: שמוש בסימן דומה אך ללא הטעיה)

אז פונים לעוולות מסחריות – חוק עוולות מסחריות 1999- נועד לחזק הגינות מסחרית בין העוסקים בשוק, מאזן בין הגנה על תוצר רוחני מול הגנה על חופש העיסוק. (אין עוולת סל של תחרות לא הוגנת)

ס' 1 – עוולת גניבת עין: לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שנותן יחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או שרות שיש להם קשר לעוסק אחר. מטרתה, להגן על מוניטין של העסק. 2 יסודות: 

1. מוניטין-על התובע להראות כי הוא רכש הכרה ומוניטין בסימן לגביו תובע מונופולין, קרי עליו להוכיח כושר הבחנה של הסימן ולהוכיח כי (השלם….)

2. חשש להטעיה

להבדיל מסימן מסחר – מושא הבדיקה הוא לא רק השוואה בין הסימנים אלא מכלול נסיבות העניין: אריזה, עיצוב, האתר עצמו ועוד

המבחן לקיום הטעיה הוא מבחן אובייקטיבי של חשש סביר. המבחנים לבדיקת הטעיה = אלו המקובלים לבחינת הדמיון המטעה של סימנים במקרי הפרת סימן מסחר, ההבדל העיקרי הוא מושא הבדיקה. 

בעוד שבעוולת גניבת עין – בדיקת מכלול מעשי העוסק כאשר השימוש בסימן דומה או זהה הוא חלק ממכלול זה, בתובענה על הפרת סימן מסחר הבדיקה מכוונת אך ורק לדמיון מטעה בין הסימנים עצמם
מוניטין – בפרשת סלקום בה"מ- כשמוניטין כ"כ חזק אזי ההגנה גם על טובין שאינם מאותו הגדר. כאן גניבת עין יגן על טובין שאינם מאותו הגדר. 

ככל שהמוניטין חזק ההגנה על יותר הגדרים, ולהיפך

