שעור 3 – 21.11.2008
הסכם TRIPS – 1994 – בשנת 1999 ישראל קבעה בחקיקה הסדרים שמתאימים את החוקים הפנימיים שלה בנושא קניין רוחני להסכם זה. חתימה לאותו הסכם היתה תנאי להצטרפות ל- WTO. אולו הסכם כלל תנאים שמחייבים כל מדינה לתת הגנה גם לסימני מסחר מוכרים היטב. 
עקרון האומה המועדפת – אם מדינה מסויימת נותנת תנאים מועדפים למדינה אחרת בעולם, היא חייבת לתת הגנה זהה לכל המדינות האחרות שחייבות בהסכם TRIPS. 

עקרון טיפול לאומי – National Treatment – כל מדינה חייבת לתת הגנה גם לדברים זרים שמשווקים אצלה (כך אנחנו נותנים לדיסק של מדונה אותה הגנה של דיסק של אמן ישראלי). 

סימן מסחר מוכר היטב – אי אפשר לרשום סימן מסחר שהוא דומה או הה עד כדי הטעייה לסימן מסחר מוכר היטב, כשיש הבדל מאוד משמעותי בין 11.13 ובין 11.14. פקודת סימני מסחר מגדירה בסעיף 1 את המושג סימן מסחר: סימן מסחר מוכר היטב הוא גם סימן מסחר שאינו בהכרח רשום בישראל ולא בהכרח עושים בו שימוש בישראל. 

סוגים של סימן מסחר מוכר היטב: 

1) רשום בישראל
2) לא רשום בישראל
יכולות להיות סיטואציות של חברה שלא מוכרת בישראל אבל הרבה מאוד אנשים מכירים את הסימן המסחרי שלה. והפקודה נותנת הגנה גם על סימנים מסחריים מוכרים היטב וגם על כאלה שאינם מוכרים היטב. אפשר להביא הרבה מאוד ראיות לסימן מסחרי (האם הוא מוכר היטב או לא) אבל הסעיף בפקודה אומר שזה ייקבע בקרב חוגי הציבור העוסקים בעניין. אנחונ צריכים לבדוק בקרב הציבור האם זה סימן מוכר היטב. ואין מדובר בכלל הציבור אלא בציבור הנוגע לעניין. 

כדוגמא, ניתן לתת ציוד סקי. הציבור ככללותו אינו עושה סקי, אבל מי שעושה סקי מכיר את המותג הזה. לכן לא נכון לבדוק מה נכון ומוכר בקרב הציבור כולו אלא בקרב אנשים שעושים סקי. וזה לצורך הבדיקה של הציבור הספציפי שעושה סקי. פרמטר אחר הוא באמצעות בדיקה של היקף הפרסום שהחברה עשתה, ולעשות סקרים להביא ראיות שהסימן מוכר היטב או להראות שהשקענו X כסף בפרסום. סעיף 11 13) ו- 11 14) יש הבדלים בהגנות שניתנות לסימן מסחר שרשום ולא רשום. 
אם הוא לא רשום: זה נותן הגנה רק מאותו הגדר. נניח שחב' מקדונלד'ס לא רשמה סימן מסחרי בארץ. נניח שלפני שהגיעה לארץ ומישהו היה רוצה לרשום סימן מסחרי מקדונלד'ס על רשת מסעדות. רשם סימני המסחר היה מסרב לרשום את הסימן המסחרי. כי למרות שמקדונלד'ס אינו רשום בישראל כסימן מסחר, זהו סימן מסחר מוכר היטב ולכן הוא ה מסרב לרשום את זה. 

סעיף 11.14) מטפל במקרים בהם הסימן המסחרי כן רשום בישראל. זה נותן הגנה רחבה שמגנה על בעל המסחר המוכר היטב גם לגבי טובין שהן לא מאותו הגדר,  ב- 2 תנאים: 

1. בעל הסימן הרשום עלול להפגע כתוצאה מהרישום של הסימן לטובת אותו אדם. 
2. לרישום יש קשר בין הטובין ובין בעל הסימן
פס"ד אבסולוט: יש חברה מפורסמת שמוכרת וודקה בשם אבסולוט. מישהו ברמת-גן פתח חנות נעליים בשם Absolute Shoes. האם ניתן לרשום את הסימן הזה? חב' אבסולוט וודקה מדברת על סעיף 11.14) שנותן הגנה גם לגבי מוצרים שאינם מאותו הגדר. האם מתקיימים כל התנאים ברישום סימן מסחר גם לגבי טובין שאינם מאותו הגדר? האם חב' אבסולוט תפגע מזה? 

בשנת 2004 כותב השופט רובינשטיין: נעליים וודקה קשה להצביע על קשר ביניהם, אף אדם שנכנס לחנות נעליים ברמת-גן לא חושב שהחנות קשורה לוודקה. גם לפני שתוקן החוק בשנת 1999 היתה הגנה על סימני מסחר מפורסמים וזה לא היה מכח החוק אלא מכח הפסיקה. 

פס"ד בקרדי – שם היה מישהו שהביא ג'ינס שקראו לו בקרדי, וניסה להביא את זה דרך נמל אשדוד ולמכור את זה בעזה. קבעו שיש פה הפרה של סימן מסחר כי בקרדי זה משקה. ודווקא בין ג'ינסים ובין משקה מצאו קשר כלשהו. פס"ד בקרדי מדבר על נושא של קשר בין משקאות אלכוהוליים וג'ינס. 
איך רושמים סימן מסחר? 
הולכים לרשם סימני המסחר ומגישים בקשה ע"י טופס ומקבלים חותמת עם מספר ותאריך. אם בקשתנו תתקבל – זה יהווה את מספר הסימן המסחרי. התאריך חשוב כי בהרבה מאוד מקרים "כל הקודם זוכה" – מי שמגיש ראשון את סימן המסחר הוא ייזכה בסימן. ולכן אם הוגשו 2 בקשות לרישום של אותו סימן מסחר, ושתיהן עומדות בתנאי הרישום, אז מי שקודם הוא זה שזוכה. 

בוחן ברשם סימני המסחר בודק את הבקשה ובודק שהבקשה עומדת בכל התנאים שדיברנו עליהם: אופי מבחין, לא נופל על סעיף 11. בסוף הבחינה הנ"ל רשם סימני המסחר יכול לעשות כמה דברים: 

1) לקבל על הסימן
2) להחליט שהסימן לא כשיר לרישום (ואפשר לערער לבית המשפט העליון)
3) להחליט שהוא מקבל את הבקשה אבל בכפוף לסייגים
סעיף 29: בקשות מתחרות לסימנים זהים: אם הגישו אנשים שונים בקשות שונות לסימנים מסחריים הדומים, והבקשה השנייה הוגשה לפני שקיבלו את הבקשה הראשונה, לרשם יש סמכות לא לקבל את 2 הבקשות עד שהם ייקבעו ביניהם את התנאים לשימוש של כל אחד מהם. ובמקרה שלא מסכימים, הוא יכול להחליט איזו בקשה לדחות ואיזו בקשה להמשיך בהליכי הבחינה. 

ניתן לעשות ביטול סימן מסחרי עקב היעדר שימוש – לאחר 3 שנים של חוסר שימוש. זה לא אומר שבגניבת עין לא תוכל לטעון טענה שיש לך עדיין סימן מסחרי. זאת אומרת, שגם אם החליפו את כל הסמלים ולא משתמשים בסמלים הישנים – יש עדיין זכרון של הציבו ושימוש בסימן ישן עלול לפגוע בך. יש פה פגיעה בתחרות, סכנה לפגיעה בציבור וכיוצ"ב. 

גם לאחר שיש הסכמה של הרשם, יש תקופה אפשרית של התנגדות: ברגע שהבוחן אמר שהסימן כשיר לרישום, יש פרסום של ההחלטה ברשומות ואז כל הציבור יודע שמהמועד הזה, בחלוף 3 חודשים, יירשם הסימן המסחרי על שם מי שזה פורסם עבורו. למה מחכים 3 חודשים? כי סעיף 24 לפקודה קובע תקופה של 3 חודשים, שבמהלכה כל אדם יכול להגיש התנגדות לרשם סימני המסחר ולהודיע שהוא מתנגד לרישום של אותו סימן מסחר בפנקס סימני המסחר ע"ש האדם שהגיש את הבקשה. חברות גדולות בודקות, פעם בחודש, את הרשומות – כדי לבדוק ששום דבר לא מפריע להם. 
כל סיבה שלפיה רשם סימני המסחר יכול היה לסרב לרשום את סימני המסחר היא גם עילה להתנגדות – כל מה שרשום בסעיף 11 זה עילה להתנגדות. העילה השנייה לפיה אפשר להתנגד, היא שהמתנגד טוען שהוא בעצם הבעלים האמיתיים של אותו הסימן. הסימן כשיר לרישום, אבל יש לרשום את סימן המסחר על שמי ולא על שם של מישהו אחר. ברגע שמישהו מגיש התנגדות ומסביר. יש עכשיו תקופה של חודשיים – שהופכת מהליך מנהלי (שבה בודקים את הכשירות) להליך שיפוטי בין שני צדדים, שרבים ביניהם על הסימן. רשם סימני המסחר חובש כובע שיפוטי ומשמש כשופט בין שני הצדדים. רשם סימני המסחר הוא גם עו"ד. מי שהגיש את ההתנגדות הוא התובע ואז יש תקופה של חודשיים לנתגע להגיש את כתב התשובה, ויש חודשיים נוספים למתנגד להגיש את הראיות שלו. סה"כ יש שלושה סבבים של ראיות - ואז יש דיון אצל רשם סימני המסחר. חוקרים את כל המצהירים והראיות ובמסגרתם מתבצעות חקירות נגדיות של המצהירים. ואז הרשם נותן את ההחלטה שלו שהיא בעצם פסק דין שבו הוא יכול להחליט אחת מ- 3 סוגים של החלטות: 
1) לדחות את ההתנגדות- הסימן יירשם בפנקס מייד. 
2) לקבל את ההתנגדות – ואז כמובן שהסימן לא יירשם בפנקס
3) הוא יכול לקבל את ההתנגדות בחלקה-  להוסיף הערה.
כמובן שגם על זה ניתן לערער לבית המשפט העליון. בהנחה שצלחנו את כל זה – אז יש סימן מסחר שנרשם על שמנו בפנקס סימני המסחר. הרישום הוא רטרואקטיבי ליום שבו הוגשה הבקשה. 
יש פרוצדורה דומה לנושא של ביטול סימן מסחר. גם לאחר שקיבלנו סימן מסחר, ועברנו את כל התהליך שמעלה, גם אז לא לעולם חוסן וניתן לבטל את סימני המסחר. ניתן להגיש בקשה לביטול הסימן, אבל היא חייבת להיות מוגשת בתוך 5 שנים מהיום שבו הסימן נרשם בפנקס. החוק קובע שאחרי 5 שנים אף אחד לא יכול להגיש בקשה. 

החריג לכלל הזה הוא סעיף 41 לחוק: אם לא עשינו שימוש במשך 3 שנים בסימן הזה, ניתן להגיש בקשה לביטול אותו הסימן. "שימוש" – סוגייה ראייתית. אם אין שימוש בסימן המסחרי – אין אפשרות להגן על הסימן המסחרי. הליך הביטול דומה להליך ההתנגדות שתואר מעלה, אך עם הבדל אחד: על מי מוטל נטל ההוכחה. 
בהליך של התנגדות, לפני שהסימן נרשם בפנקס, נטל ההוכחה הוא על מי שמבקש לרשום את הסימן – להוכיח שהוא זכאי שהסימן יירשם על שמו בפנקס. בהליך של ביטול, כשייש כבר סימן רשום בפנקס, נטל ההוכחה הוא על מבקש הביטול. על מבקש הביטול להוכיח שבעל הסימן לא זכאי לקבל את אותו סימן מסחר. 

הפרה של סימן מסחר רשום: 

מוסדר בסעיפים 46, 46א ו- 46ב. סעיף 46 לחוק קובע שרישום של סימן מסחר מעניק לאותו אדם שעל שמו רשום הסימן זכות לשימוש ייחודי באותו הסימן לגבי הטובין (אותו סוג סחורות) שלגביהן נרשם אותו הסימן. יש זכות שלילית למנוע מכל אדם אחר לעשות שימוש באותו סימן מסחר. המשמעות של כך שמי שמשתמש צריך לשלם למי שהסימן רשום על שמו. אפשר להגיש נגדו תביעה לבית משפט אם הוא לא משלם. 

אותו הדבר בין סימן מסחר מוכר היטב (ושוב יש אבחנה בין כאלה שרשומים וכאלה שאינם רשומים). מגישים תביעה לבית המשפט ובקשה לצו מניעה זמני (כי עד תום המשפט רוצים למנוע שמשתמשים בסימן שלנו וזהו סעד זמני שקובע שכל עוד מתנהל ההליך, עד למתן פס"ד סופי, לנתבע אסור לעשות שימוש באותו סימן מסחר). 

הפרה אינה חייבת להיות שימוש בסימן זהה. פס"ד פיקנטי – הפרה יכולה להיות ב"סמבה" במקום "במבה". האם יש כאן סכנת הטעייה לציבור? איך בודקים את זה? הפסיקה, עוד בשנות ה- 60 קבעה את המבחן המשולש: 
1) מבחן המראה והצליל: בודקים האם "במבה" ו"סמבה" שמופיעים על האריזה נראים אותו הדבר. במקרה זה היה דמיון רב מדי. ואז בדקו האם הצליל דומה – ומצאו שזה מאוד דומה. 
2) חוג הלקוחות וסוג הסחורות: חוג הלקוחות הוא זהה – מי שקונה במבה קונה גם את הסמבה. ומאותה הסיבה גם סוג הסחורות הוא זהה. 
3) שאר נסיבות העניין: כאן לבית המשפט יש מרחב תמרון להביא שיקולים נוספים, לדוגמא – צינורות השיווק. האם המוצר נמכר בחנויות בוטיק או בסופרמרקטים. ומאחר שבשניהם זה היה נמכר בסופרמרקט – אז גם פה היו נסיבות רלוונטיות להראות שזה הפרת סימן מסחר. 
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