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אוניברסיטת תל-אביב 

הפקולטה למשפטים

קורס בדיני פטנטים/דוד גילת, עו"ד, עו"פ

סמסטר א' תשס"ה 
פתרון המבחן
כללי – ההערות שבסוגריים המרובעים מקנות נקודות בונוס למי שעלה עליהן.
1. שאלה מס' 1 (40  נקודות)

1.1. ישנם שני אספקטים לאמצאה – התערובת המבוססת על הצמח והאופן שיש יש למרוח את התערובת על העיניים. לכאורה ניתן היה לנסות לקבל שני פטנטים, אך כמפורט להלן, הדבר מעורר קושי. 
האם משרד הפטנטים יקבל תביעות הנוגעות לתערובת כשלעצמה?
1.1.1. חידוש והתקדמות המצאתית:
חידוש – התערובת עצמה היא חדשה, למרות שהצמח קיים בטבע. (סעיף 7(2) לחוק אינו רלבנטי)  
לכאורה יש בה גם התקדמות המצאתית, בשל מציאת הכמות הנכונה של החומרים הנוספים על העלים הכתושים. כמובן שהשאלה היא האם מדובר אכן בשיפור ולא בגיבוב של כמה חומרים נוספים שאינם קשורים לתוצאה (לפי הטקסט בסוגריים, לכאורה התוספות חיוניות).  
1.1.2. Utility ודיות התיאור: הניסויים מבססים ברמה מספקת את ה"הבטחה", אולם עלולים להוות פרסום השולל חידוש (ר' להלן). אם לא יתואר אופן השימוש בחומר, לכאורה יתכן קושי בעמידה בדרישת התועלת/דיות התיאור (פס"ד דונג אור, פס"ד שוניה רוזנטל). אם קיימת חובה לתאר את דרך השימוש (לכאורה כן, כיוון שאחרת התערובת לא תשיג את המטרה) – לכאורה לא ניתן להשיג הגנה פטנטית על התערובת כשלעצמה, ללא תיאור המשטר של מתן התרופה. הסטייה ביעילות כמפורט בשאלה אינה מצריכה ניסוי וטעייה מעבר לסביר.
1.1.3. השלכת הניסויים על שאלת החידוש: האם הניסויים בקרב 150 חולים מהווים שימוש הקודם המלמד כיצד לבצע את האמצאה? האם הניסוי לימד כיצד לבצע את התערובת? האם המשתתפים בניסוי חבו חובה שלא לגלות את ההמצאה? האם ניסוי כזה מהווה חריג לכלל בדבר פרסום קודם? האם מדובר בשימוש נסיוני, או שמא בשימוש מסחרי? לאור העובדה שיהודה גבה כסף תמורת ההשתתפות בניסוי (פס"ד גיל גד, פס"ד בול טק)? 
האם משרד הפטנטים יקבל תביעות הנוגעות לשימוש בתערובת כתרופה ולאופן השימוש בתערובת?
1.1.4. חידוש והתקדמות המצאתית: לכאורה יש חידוש והתקדמות המצאתית באופן השימוש, כפוף לדיון בשאלת הפרסום בדרך של עריכת הניסוי (1.1.3 לעיל). הידע בארץ המוצא רלבנטי, שכן דרישת החידוש היא טריטוריאלית. דיון בספק המתעורר לגבי החידוש שעצם השימוש בחומר כתרופה, בשל הידע הקיים בארץ מוצאו של סביו של יהודה.  השאלה היא האם במשטר מתן התרופה יש התקדמות המצאתית, שכן שני השימושים קרובים
1.1.5. אופן השימוש (משטר השימוש) בתרופה נופל לכאורה  בגדר החריג של טיפול רפואי בבני אדם ואינו כשיר להגנה בפני עצמו. ניתן לתבוע תביעה לגבי התרופה והכנתה על ידי שימוש בעלי הצמח, אולם ספק אם הדבר מוסיף על התביעה לתערובת, אם התערובת כשירת פטנט כשלעצמה.
1.2. שינוי בתשובה לאור שינוי במתכונת הניסוי:
1.2.1. הניסוי בחצר המושב עשוי לפתור את הקושי של פרסום ההמצאה לפני הגשתה. 
1.2.2. אולם נוצרת בעיה חדשה – האם הניסוי באוגרים מספיק על מנת שיהיה בסיס סביר לחשוב שהתרופה תהיה יעילה בבני אדם. לפי הלכת סאנופי במקרים רבים יהיה די בניסויים בבעלי חיים. אוגרים כמובן אינם מרכיבים עדשות, והשאלה היא שאלה מדעית. 
1.3. בנסיבות אלה – מתעוררת השאלה האם כדאי לנסות להגן על ההמצאה בדרך של פטנט (לאור ספק בסיכויים להשיג הגנה פטנטית) או שמא ניתן לנסות להסתפק בהגנת הסוד המסחרי. 
[בד"כ השיקול הוא האם ניתן יהיה לבצע הנדסה חוזרת לגבי החומר. כאשר השימוש הוא תרופתי, ישנו קושי נוסף -  ייתכן שתהיה חובה לגלות את פרטי ההמצאה מכוח דרישות רגולטוריות )ואז כדאי לרשום פטנט). לעניין הבעלות ברעיון – יהודה עובד בבית החולים (האם ישנם יחסי עובד מעביד) ? ההמצאה הומצאה בתקופה שבה היה עובד ("תוך כדי"); האם היא הומצאה "עקב" עבודתו? -  יהודה רופא חדר מיון ואין קשר מיידי בין תחום עיסוקו ובין נושא הפיתוח].
2. שאלה מס'  2 (30 נקודות) 
2.1. מהם סיכויי ההצלחה של ההגנה על תוקף הפטנט? האם ההמצאה הינה "תהליך"? האם ההמצאה מהווה "שיטה לעשיית עסקים"? האם ניתן יהיה לקבל פטנט בגין אמצאה כזו בישראל ? העובדה שבארה"ב ניתן פטנט אינה מפתיעה, שכן שם ברור שניתן לקבל פטנטים כאלה. מחד גיסא, הרעיון נחזה טריביאלי. מאידך יישום חדש של רעיון כזה בתחום מסחרי עשוי להוות אמצאה כשירת פטנט. 
2.2. בהנחה שישנו או בסופו הדרך יינתן פטנט תקף,מתעוררת השאלה האם כל אחד משני הגורמים מפר את הפטנט – 
2.2.1. דוב'לה חמניות: לכאורה אין הפרה מילולית, בעיקר כיוון שהפעילות הינה לאומית ולא בינלאומית, ובאזור מצומצם. יש להעלות את האפשרות של הפרה של עיקר ההמצאה.
2.2.2. אתר האינטרנט:  
2.2.2.1. ישנו ספק מסויים לגבי ההפרה המילולית. בפטנט נדרש צירוף שני משתמשים לפחות, ולכאורה אין הפרה אין הפרה מילולית. שוב, לכאורה נראה שיש הפר השל עיקר האמצאה (דיון).
2.2.2.2. שאלה נוספת המתעוררת כאן היא שאלת ההגבלה הטריטוריאלית. יש לשאול מהם האלמנטים של האמצאה, והאם כולם מתבצעים בישראל.  [דיון בשאלת גרם הפרת פטנט – כאשר ה"הפרה" נעשית בחו"ל (ולכן לכאורה אינה "הפרה")].
2.3. אם טרם ניתן פטנט – לא ניתן להגיש תביעה לפי חוק הפטנטים, עד למתן הפטנט. לא ברור עדיין האם ניתן יהיה לקבל סעד באמצעות תביעה של עשיית עושר ולא במשפט. [מתן הפטנט בארה"ב היה עשוי לחזק תביעה בע"ע, כעדות לייחודיות של הרעיון המועתק, אולם ארה"ב ידועה כמקלה בדרישות לגבי אמצאות שעניינן בתחום של שיטות לעשיית עסקים]. 
2.4. אם הפטנט קובל והוא מצוי בהליכי התנגדות – הרי שאם ההתנגדות תידחה – ניתן יהיה לקבל במסגרת תביעת הפרה שתוגש אז, סעד של פיצויים בגין הפעילות שבוצעה החל מיום פרסום הקיבול. במסגרת ההתנגדות – נטל השכנוע על המבקש. [סיכויי ההצלחה של תביעה בעילה של עשיית עושר משתפרים, בשל ה"גושפנקא" לייחודיות הרעיון, על ידי בוחן הפטנטים שאישר את הקיבול].
2.5. אם ניתן הפטנט – נפתחת הדרך להגשת תביעת הפרת פטנט. נטל ההוכחה עובר לנתבעים. ניתן עדיין להתגונן בטענה של העדר תוקף [כיוון שהליכי הביטול קדמו לתביעת הפרה אפשרית, יהיה צורך לבקש את הפסק הליכי הביטול]. 
3. שאלה מס' 3 (30  נקודות)

3.1. הכותרת של הבקשה, דהיינו "טיפול באמצעות תרופות שונות הניתנות כמשחה בצירוף אלוורה" אינה כשירה לפטנט לפי סעיף 7(1). יש לנסח תביעה שעומדת בדרישות סעיף 7(1) ושתהיה לגבי מוצר חדש; תביעה אפשרית: "ערכה הכוללת תרופה הניתנת כמשחה ביחד עם קרם אלוורה" למרות שהתרופה איננה חדשה וקרם אלוורה אינו דבר חדש הצירוף שלהם בערכה אחת היא מוצר חדש. רמז לפתרון ולפתרונות אחרים ניתן למצוא בתיאור של הפעילות שעושה חברת סגיס.
3.2. התביעה נדחתה על הסף, כיוון  שלחברת "סגיס", בהיותה בעלת רישיון לא ייחודי, אין מעמד להגיש תביעת הפרה (ר' סעיף 178(א) לחוק). 

3.3. יש לדון רק בשאלת ההפרה, ולא בשאלות התוקף. 

כבכל מבחן של הפרה, יש לבחון האם הפעולות של "קרים-One" עולות כדי "ניצול" [של האמצאה] (כן), והאם הניצול נעשה לגבי האמצאה, כהגדרתה בתביעות.

המצאה יכולה היתה להיתבע לגבי ערכה הכוללת את משחת ה-"מנגו" וקרם אלוורה (שאז ברור שתביעת ההפרה נתקלת בקושי שכן חברת "קרים-One" אינה מוכרת את המשחה; [בונוס ניתן למי שהציע שמדובר בפטנט על שימוש חדש לאלוורה כשלעצמה].

בכל אחד מן המקרים הנ"ל, אין מתבצעת הפרה מילולית וככל הנראה אין מתבצעת הפרה ישירה כלל. "קרים-One" אינה מוכרת את המשחה, והצירוף של המשחה לאלוורה מבוצע על ידי הלקוחות, שאינם מבצעים פעילות מסחרית ואינם מנצלים את האמצאה.
אם האמצאה מוגדרת כערכה של המשחה והקרם, ניתן לדון בשאלה האם השמטת המשחה וצירף עלון ומתקן מדידה מאפשרים תביעה של הפרה של עיקר האמצאה.

יש לדון בשאלה האם "קרים-One" מבצעת עוולה של הפרה תורמת לפי המבחנים של פס"ד רב-בריח. ניתן להגיע לתשובה חיובית, והדבר ממחיש את הבעייתיות של העוולה, המאפשרת לעיתים הארכת בלעדיות על אמצאה שפג תוקפה.
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