


פתרון בחינה בקורס "דיני פטנטים"
אוניברסיטת תל-אביב - מועד א', סמסטר ב'

חלק א' – 80 נקודות

1.  דין הקדימה –( 20 נקודות) ניתוח התנאים הקבועים בסעיף 10 לחוק, בדגש על:
תנאי המועד – 12 חודשים לאחר הגשת הבקשה הקודמת. במקרה דנן, הבקשה בישראל הוגשה לפני חלוף שנה ממועד הגשת הבקשה בארה"ב, ועל כן תנאי טכני זה מתקיים (הבקשה הוגשה בארה"ב ביום 1.6.2005; ובישראל ביום 31.5.2006). 
התנאי המהותי – לפיו מדובר באמצאות "שוות בעיקרן". ככלל, אין צורך בזהות מוחלטת בין האמצאות די לצורך הענין, כי שתי הבקשות מתייחסות באופן כללי לאותה האמצאה . מן הראוי לציין, כי על-פי הדין ניתן לזכות בדין קדימה רק ביחס לחלק מרכיבי האמצאה.
יישום: בתיאור הבקשה האמריקאית לא נכללו כל הפרטים המאפשרים לבעל מקצוע ממוצע ליישם את האמצאה, אף כי קיימת זהות בתביעות.
תביעה מס' 1 ותביעה מס' 2 -. מחד גיסא, ניתן לטעון כי האמצאות אינן שוות בעיקרן משום שתיאור הבקשה הישראלית כולל תיאור של פרטים מהותיים הדרושים לשם תפקודה המוצלח. מאידך גיסא, ניתן לטעון, כי הפרטים הנוספים מתייחסים אך ורק ליעילות המערכת (תיפקודה המוצלח), ומהות המערכת היה דומה בשתי הבקשות.
תביעה מס' 3 – תובעת מונופולין על מערכת במפורט בפטנט ואולם, המערת המתוארת בבקשה הישראלית לא תוארה בבקשה האמריקאית. לפיכך, תביעה זו לא תהנה מדין קדימה.
נפקות – להכרה/אי ההכרה בדין קדימה בענייננו תהא השלכה לענין סעיף 9 הקובע את העיקרון לפיו מי שהקדים להגיש את בקשת הפטנט יזכה בפטנט. 

2.  טענת העדר חידוש או העדר התקדמות אמצאתית –

ניתוח משפטי של טענת העדר חידוש (ס' 4 לחוק) והעדר התקדמות אמצאתית (ס' 5 לחוק) (15 נקודות) –
(1) שני המבחנים בוחנים את הידע הקודם.

(2) שני המבחנים בוחנים את הידע מנקודת מבטו של בעל מקצוע ממוצע.

(3) מיהו בעל מקצוע ממוצע – פס"ד יוז – אדם שיש לו מיומנות מקצועית בתחום שבו מיושמת האמצאה, אך הוא נעדר דמיון ויכולת אמצאתית. יכול שיהיה מורכב מצוות של אנשים.

(4) מבחן טכני (חידוש) מול מבחן מהותי (התקדמות אמצאתית).

(5) בחידוש יש להצביע על פרסום אחד הכולל את כל רכיבי האמצאה. בהתקדמות אמצאתית ניתן ליצור פסיפס של פרסומים.

(6) מבחני העזר של התקדמות אמצאתית – מבחן החסר המתמשך, תגובת הקהיליה המקצועית, העתקה, הצלחה מסחרית.

יש לבחון מהם הפרסומים הקודמים בעניינו, ומה נפקותם ( 20נקודות):

(1) השיחה עם ג'וני דיסקרטי – יש לבחון האם מדובר בפרסום קודם של האמצאה בדרך של תיאור בקול (ס' 4(1) לחוק). מפרטי המקרה לא ברור אם השיחה עם ג'וני נערכה בתנאי סודיות (לכאורה לא). 
במישור המהותי, על מנת שפרסום קודם ישלול חידוש/התקדמות אמצאתית, עליו להיות ב"אופן שבעל מקצוע ממוצע יוכל לבצעה". מן העובדות עולה, כי אורן שיתף את ג'וני במחשבות בלבד. במובן זה, ספק רב אם בעל מקצוע ממוצע יכול היה ללמוד מהשיחה כיצד ליישם את המערכת. 
יש להתיחס לעובדה כי אורן עצמו לא ידע איך ליישם את האמצאה. 

מכל מקום ברור כי השיחה עם ג'וני אינה שוללת את חידושה של האמצאה, משום שאינה כוללת את כל פרטיה.  כאמור ספק אם השיחה היא ברמת פירוט כזו השוללת התקדמות אמצאתית. 
(2) מערכת ההגנה כנגד טילי הסקאד – ניתן להניח, כי לציבור הישראלי היתה נגישות לשיטה האמורה. 
תביעה מס' 1 – לכאורה השיטה האמורה מתייחסת למערכת נשק לניטרול קליעים במעופם. בהנחה שטיל סקאד הינו קליע שניתן לנטרלו במעופו, הרי שעל פני הדברים מדובר בפרסום רלוונטי העשוי להפיל את התביעה.
תביעה מס' 2 - מדובר בשיטה בלבד אשר התייחסה לטילי "סקאד" ולא לטילי "קאסם". ספק אם השיטה שוללת חידוש. בכל הנוגע להתקדמות אמצאתית יש לבחון האם בעל מקצוע ממוצע היה מיישם שיטה המתייחסת לטילי "סקאד" גם ביחס למערכת כנגד טילי "קאסם". 
בהקשר של מבחני העזר יש מקום להתייחס למבחן הצורך המתמשך. 

יש לדון בשאלת נפקותה של העובדה, כי יישום השיטה לא הביא ל"מערכת נשק יעילה" ואורן נדרש למהלך מאומץ להמשך פיתוח. האם הצורך בביצוע ניסויים נוספים שולל התקדמות אמצאתית.
תביעה מס' 3 - יש להתייחס לעובדה, כי בסופו של דבר המערכת נשוא בקשת הפטנט של אורן שונה מן השיטה שפורסמה בעבר (הצורך בהמשך פיתוח). לפיכך, ברור כי השיטה אינה שוללת חידוש. עם זאת יש לבחון האם לאור השיטה המערכת המתוארת בבקשת הפטנט של ג'וני היתה מובנית מאליה לבעל מקצוע ממוצע בתחום. 
3.  סעיף 9 – "כל הקודם זוכה" - (first to file + התנאי "כדין") - על-פי החוק פטנט ינתן למי שביקש את רישום הפטנט קודם לכן (15נק'). בהקשר זה יש להתייחס לסוגיות שלהלן:
3.1. במידה ואורן לא יהנה מדין קדימה, הרי מועד הגשת הבקשה על-ידי ג'וני קדם למועד ההגשה של אורן.
3.2. יישום – ביחס לתביעה מס' 3 ברור כי ג'וני גובר שכן אורן לא יוכל לזכות בדין קדימה ביחס לתביעה אשר מתייחסת לרכיב שלא היה קיים בבקשה האמריקאית. ביחס לתביעות מס' 2 ו- 3 מתעורר ספק. מכל מקום ייתכן והרשם יאלץ לפצל בין הבקשות.  
3.3. נפקות השיחה – האם הופרה התחייבות לסודיות (יסוד ה- "כדין"). כמו כן, במידה ודובר במהלך השיחה במחשבות בלבד אשר הצריכו המשך פיתוח מאומץ הרי שג'וני הגיע לאמצאה בעצמו וללא קשר לשיחה עם אורן. 
4.  חמדנות – יש לבחון האם התביעות נובעות באופן ישיר וסביר מהפירוט. במידה והן רחבות ממנו מדובר בתביעה חמדנית שאינה כשירה לרישום ( 10 נקודות).  
4.1. תביעה מס' 1 –חלה לא רק על מערכת לניטרול טילי "קסאם" אלא על כל מערכת לניטרול קליעים במעופם, בעוד שהפירוט מתייחס אך ורק ל טילי "הקאסם". 
5.  תביעה מס' 2 – אמנם מצמצמת את תביעה מס' 1. ואולם, מן עובדות ברור כי יישום הרעיון הכללי של שימוש במרעומי קרבה לא הצליח, ובעקבות הניסוי הכושל בוצעו תיקונים במערכת. בתביעה זו אינה כוללת את הפרטים הנוספים ולכאורה חורגת מן המתואר בפטנט.
חלק ב' – 20 נקודות (כל שאלה – 10 נקודות)
6.  שאלה מס' 2 - הוכחת התקדמות אמצאתית – 
באמצעות עד מומחה + על יסוד פרסומים קודמים והידע הכללי בתחום הרלוונטי. 
יועץ מדעי
מבחני העזר של התקדמות אמצאתית – מבחן החסר המתמשך, תגובת הקהיליה המקצועית; העתקה; הצלחה מסחרית (10 נקודות).  
7.  שאלה מס' 3 – יש לדון ביסוד ה- "כדין" בסעיף 9 לחוק הפטנטים + תחולתו של סעיף 6 + סעיף 31(3). 
8.  שאלה מס' 4 - Second medical Use  (10 נקודות) – שימוש חדש לחומר מוכר עשוי להיות מושא לפטנט בהתאם לתנאים שנקבעו בפס"ד לנפלסט:
יש לעגן את השימוש החדש בתביעה לתהליך או מוצר.
;על השימוש החדש להראות התקדמות אמצאתית: פריצת דרך ולא שימוש אנלוגי. 
הצעד האמצאתי יכול להתייחס לעצם הרעיון.
יש לדון גם בסוגיה של טיפול רפואי בגוף האדם בפס"ד פלנטקס. 
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