


פתרון בחינה בדיני פטנטים  - מועד א'

חלק א' – 80 נקודות

יש לבחון האם התכשיר שיובא מהודו מפר את הפטנט. כמו כן יש לבחון את תוקפו של הפטנט שניתן לחברת צעירים לנצח בע"מ. 
ניתוח משפטי של טענת ההפרה – 
1.  סעיף 49 לחוק הפטנטים – ניצול עיקר האמצאה (2 נקודות). הגדרת ניצול אמצאה - ייבוא לצורך אחת מהפעולות הנזכרות בסעיף ההגדרה (3 נקודות). 
2.  הפרה מילולית – לבדוק את כל אחת מהתביעות (4 נקודות). 
2.1. תביעות מס' 1 -  נראה כי תביעה זו מופרת על-ידי התכשיר המיובא (בהנחה כי גם תכשיר זה ניתן במינון אפקטיבי).
2.2. תביעה מס' 2 – לא ברור משום שאין כל נתונים לגבי המינון. 
2.3. תביעה מס' 3 -  מהנתונים נראה כי בתכשיר שיובא לא נעשה שימוש בטיפול בדלקות שרירים.   
2.4. תביעה מס' 4 – אין הפרה מילולית.
3.  עיקר האמצאה – 
3.1. דיון במענה צעירים לנצח לציטוט הבוחן – האם ניתן להקנות להליכים של בחינת הפטנט בטרם רישומו מעמד  של  כלי  פרשני לגבי האמור בתביעות הפטנט (פס"ד לנפלסט) (3 נקודות)
3.2. השתק תיק הבחינה (3 נקודות)
3.3. יישום – היזם הזריז ינסה לטעון כי לאור תשובתה של צעירים לנצח בנוגע הבוחן התרופה המיובאת על –ידו אינה מפרה את הפטנט. (2 נקודות)
3.4. תורת האקויולנטים - האם הפקת החומר X  מ - CX הינה אקויולנטית להפקת החומר X מ - BX, כמתואר בפטנט (3 נקודות)
טענת הגנה - העדר תוקף לפטנט 
4.  כשירותה של האמצאה לרישום כפטנט
4.1. Second Use – על-פי תיאור הפטנט, בפולקלור של שבטים אינדיאנים הוכר השימוש בצמח לשם טיפול במי שהוכש ע"י נחש. ספק אם בעניינו מדובר בשימוש חדש לחומר ידוע, שכן זהות המרכיב הפעיל התגלה על-ידי צעירים לנצח ולא היה ידוע קודם לכן.  עם זאת, ככלל, שימוש חדש לחומר מוכר עשוי להיות מושא לפטנט בהתאם לתנאים שנקבעו בפס"ד לנפלסט. (4 נקודות):
4.1.1. יש לעגן את השימוש החדש בתביעה לתהליך או מוצר – מתקיים בתביעות 1, 2 ו- 4. 
4.1.2. על השימוש החדש להראות התקדמות אמצאתית: פריצת דרך ולא שימוש אנלוגי  - ליישם ביחס לכל אחת מהתביעות 
4.1.3. הצעד האמצאתי יכול להתייחס לעצם הרעיון – מתקיים 
4.2. סעיף 7(1) לחוק הפטנטים – טיפול רפואי בגוף האדם – תביעות:
4.2.1. עמדת השופט ויתקון בפלנטקס – דחייה גורפת של הטענה – הפטנט תקף (3 נקודות). 
4.2.2. עמדת השופט כהן  - דחיית הטענה אך לא לגבי שימוש רפואי חדש בתרופה (3 נקודות) 
4.2.3. עמדת חוזר הרשם – בחינה רגילה של התקדמות אמצאתית (ראה להלן) (3 נקודות). 
4.2.4. יישום – תחילה יש לבחון האם טיפול להסרת קמטים עונה להגדרה של "טיפול רפואי". כמו כן, יש לבחון את העמדות לעיל ביחס לתביעות מס' 1 ו- 2. תביעה מס' 3 מנוסחת כ – swiss claim, ועל כן החריג הקבוע בסעיף 7(1) אינו חל על תביעה זו (3 נקודות).
5.  טענת העדר חידוש או העדר התקדמות אמצאתית
5.1. ניתוח משפטי של טענת העדר חידוש והעדר התקדמות אמצאתית – 
(1) שני המבחנים בוחנים את הידע הקודם (2 נקודות); 
(2) שני המבחנים בוחנים את הידע מנקודת מבטו של בעל מקצוע ממוצע (2 נקודות).
(3) מיהו בעל מקצוע ממוצע – פס"ד Hughes – אדם שיש לו מיומנות מקצועית בתחום שבו מיושמת האמצאה , אך הוא נעדר דמיון ויכולת המצאתית. יכול שיהיה מורכב מצוות של אנשים (2 נקודות). 
(4) מבחן טכני (חידוש) מול מבחן מהותי (התקדמות אמצאתית) (2 נקודות); 
(5) בחידוש יש להצביע על פרסום אחד שכולל את כל רכיבי האמצאה. בהתקדמות אמצאתית ניתן ליצור פסיפס של פרסומים(2 נקודות). 
(6) מבחני העזר של התקדמות אמצאתית – מבחן החסר המתמשך, תגובת הקהיליה המקצועית; העתקה; הצלחה מסחרית (2 נקודות). 
יישום המבחנים על  הפרסומים הקודמים – 
5.2. המאמר באדם וחווה – 
5.2.1. האם הפרסום הוא בתחום רלוונטי – על-פי הנתונים קהל היעד של כתב העת הינו לוכדי נחשים ומומחים בתחום הטיפול בהכשות. האמצאה נוגעת לתכשיר ושיטה להעלמת קמטים ולטיפול בדלקות שרירים. על כן, לכאורה מדובר בתחום שונה. עם זאת, על-פי הנתונים נראה, כי קיים קשר בין העלמת קמטים וסילוקם לבין הרפיה של שרירים מכווצים. לפיכך, יתכן וניתן לטעון כי בעל מקצוע ממוצע היה מודע גם לפרסום זה (3 נקודות)
5.2.2. חידוש - נראה כי מבחן החידוש מתקיים שכן המאמר אינו כולל את כל הרכיבים הכלולים במי מתביעות 1-4 בפטנט.  (2 נקודות)
5.2.3. התקדמות אמצאתית – 
5.2.3.1. יש ליישם את מבחני העזר: תגובת הקהיליה המקצועית; העתקה; הצלחה מסחרית (3 נקודות). בנוסף - 
5.2.3.2. תביעות מס' 1-2 – יש לבחון האם לאור המינונים הנזכרים במאמר (המתייחסים להתכווצויות שרירים חמורות), בעל מקצוע ממוצע היה מנסה מינונים נמוכים יותר לטיפול בהעלמת קמטים. (2 נקודות)
5.2.3.3. תביעה מס' 3 - התביעה מתייחסת לתכשיר לטיפול בדלקות שרירים. מחד גיסא, המאמר אינו מתייחס לטיפול מסוג זה. מאידך גיסא, במידה והכשת נחש גורמת לדלקת יתכן וניתן לטעון כי בעל מקצוע ממוצע היה מגיע לאמצאה נשוא תביעה מס' 3, על יסוד המאמר. (2 נקודות)
5.2.3.4. תביעה מס' 4 – יש לבחון האם לאור המאמר בעל מקצוע ממוצע היה מנסה לעשות שימוש בחומר BX להבדיל מ – CX.  (2 נקודות)
5.2.4. דיות התיאור – דיות הפרסום - פרסום המאפשר לבעל מקצוע ממוצע לבצע את האמצאה לפי המתואר – יש לבחון כל תביעה בנפרד. (2 נקודות)
5.2.4.1. תביעה מס' 1 ו- 2 – נראה כי יש חשיבות מבחינת היעילות למינון, ספק אם המאמר מאפשר לבעל מקצוע לבצע את האמצאה. (2 נקודות)
5.2.4.2. תביעה מס' 3 – המאמר אינו מתייחס לדלקות שרירים. (2 נקודות)
5.2.4.3. לא ברור האם המאמר מתאר את האופן בו סונטז החומר X. (2 נקודות)
הפרסום הקודם שצוטט על-ידי הבוחן – הפרסום אינו שולל חידוש אולם יש לבחון האם הוא שולל התקדמות אמצאתית.  בהקשר זה יש לבחון האם לאור האמור בפרסום זה, בעל מקצוע ממוצע היה מנסה לעשות שימוש בחומר BX להבדיל מ – DX. (2 נקודות)
6.  חמדנות – יש לבחון האם התביעות נובעות באופן ישיר וסביר מהפירוט. במידה והן רחבות ממנו מדובר בתביעה חמדנית שאינה כשירה לרישום.  
תביעה מס' 3 – לכאורה תיאור הפטנט אינו מתייחס לטיפול בדלקות שרירים. (3 נקודות).
7.  מינון אפקטיבי (תביעה מס' 1)- תביעה מוגבלת בתוצאה – בפס"ד יוז נדונה השאלה האם תביעה בפטנט יכול ותהיה מוגדרת על פי השגתה של תוצאה מסויימת. בית המשפט קבע כי החשש מרוחב יתר ומעמימותו של הפטנט מחייבים הגדרה ברורה של התוצאה המוגנת בתביעות, וגילוי מידע מספיק בפירוט הפטנט באופן שיאפשר לאיש המקצוע לדעת אם הוא נמצא בתחומו של הפטנט מבלי שיידרש ליותר מניסויים פשוטים, שאין בהם צעד אמצאתי. בית המשפט אף בוחן האם מהווה התוצאה המוגנת משום עיקר חידושה ומקוריותה של האמצאה המוגנת בפטנט, כי אז יש צורך לפרטה. (3 נקודות)
8.  הוכחת תועלת – צעירים לנצח ציינו בבקשת הפטנט כי ניסויים שערכו בבעלי חיים הוכיחו את יעילות החומר בריפוי שרירים מכווצים. עפ"י פס"ד סאנופי, בשלב הגשת הבקשה לרישום פטנט יש לכלול הבטחה  בדבר יעילות האמצאה. ניתן להסתפק בהבטחה זו אלא אם כן ברור על פני הדברים כי היא אינה אמינה. במובן זה, אין צורך להביא בפני הבוחן תוצאות ניסויים בבני אדם. עם זאת, יתכן ומינון הנמוך שנבחר מעורר סימן שאלה בדבר היעילות. (3 נקודות)
9.  סעדים:
במידה ויקבע כי היזם הזריז מפר את הפטנט – צעירים לנצח תהא זכאית לסעד של פיצויים וצו מניעה. אשר לסעד הפיצויים הרי לאור סעיף 179 לחוק הפטנטים צעירים לנצח תהא זכאית לפיצויים בגין הפרות שנעשו החל ממועד פרסום הבקשה – 1.12.2004. (3 נקודות)
חלק ב'

10.  שאלה מס' 2 -  יש להבחין בין הייבוא לצורך השיווק בירדן לבין הייבוא לצורך שיווק בשטחי הרשות הפלסטינאית. עפ"י פס"ד Fila – ייבוא של טובין לישראל לצורך מכירה או שיווק בשטחי הרשות ייחשב כייבוא לישראל. 
לגבי יבוא לצורך ייצוא – 

יש לבחון הגדרת ניצול אמצאה (אינה כוללת התייחסות לפעולה מסוג זה). 
סעיף 44 לפקודת המכס.
11.  שאלה מס' 3 – לא. סימן ב'1 בחוק הפטנטים, המסדיר את הארכת תוקף פטנט, ובכלל זה סעיף 64ד לחוק, מתייחס ים לתכשיר רפואי או לחומר והתהליך לייצורו של התכשיר הרפואי בלבד. 
12.  שאלה מס' 4 – יש לדון בחריג להגדרת ניצול אמצאה - ס"ק (2) - פעולה נסיונית בקשר לאמצאה שמטרתה לשפר אמצאה או לפתח אמצאה אחרת; 
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