


פתרון בחינה בקורס "דיני פטנטים"
אוניברסיטת תל-אביב – מועד א', סמסטר ב', תשס"ז
חלק א' – 80 נקודות 
1. התחרות בין הבקשות: 
1.1 דין קדימה - סעיף 10 (5 נקודות): 
1.1.1 תנאי המועד של דין קדימה – 12 חודשים לאחר הגשת הבקשה בחו"ל – מתקיים לגבי שתי הבקשות. 
1.1.2 על הבקשות להיות שוות בעיקרן – מתקיים לגבי שתי הבקשות. 
1.2 סעיפים 9 ("כל הקודם זוכה") ו- 10 (5 נקודות): למרות שאמיר היה שני בזמן לעניין הגשת הבקשה בישראל, הוא היה ראשון בזמן לעניין הגשת הבקשה בחו"ל, ועל כן יחשב ראשון בזמן. 
1.3 בונוס: סעיפים 31(3) ו-33 (7 נקודות): דיון: לאחר פרסום הבקשה של אמיר – האם אורי יכול לטעון מכוח סעיף זה כי יש לרשום אותו כבעלים-במשותף של האמצאה? 
2. פרסומים קודמים: 
2.1 לגבי כל אחד מהפרסומים הקודמים, יש לבחון את שאלת החידוש וההתקדמות האמצאתית ביחס לכל אחת מהתביעות בנפרד. 
2.2 המאמר המדעי: 
2.2.1 העדר חידוש (ס' 4) (5 נקודות): 
2.2.1.1. על מנת לשלול חידוש יש להצביע על פרסום אחד הכולל את כל רכיבי האמצאה. 
2.2.1.2. מכיוון שכל התביעות בבקשה מתייחסות לטיפול במוח, ואילו המאמר דן בטיפול בעיניים – המאמר לא שולל חידוש ביחס לאף אחת מן התביעות. 
2.2.2 העדר התקדמות אמצאתית (ס' 5) (6 נקודות):  
2.2.2.1. על מנת לשלול התקדמות אמצאתית יש להפעיל מבחן מהותי הבודק האם מנקודת המבט של 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), האמצאה הייתה מובנת מאליה לאור הידע הקודם (כאשר בניגוד לטענת העדר חידוש, ניתן להסתמך על פסיפס של פרסומים). 
2.2.2.2. דרגת ההתקדמות האמצאתית הנדרשת אינה גבוהה.
2.2.2.3. בין מבחני העזר של התקדמות אמצאתית – מבחן החסר המתמשך, תגובת הקהיליה המקצועית, הצלחה מסחרית. 
2.2.2.4. יישום: 
2.2.2.4.1. יש לדון ולפרט האם כל אחת מהתביעות הייתה מובנת מאליה לבעל מקצוע ממוצע, לאור תיאורו של מכשיר לייזר על גבי קסדה המשמש לניתוח עינים (6 נקודות). 
2.2.2.4.2. חסר מתמשך – ניתן לטעון כי עצם הפנייה של משקיעים פוטנציאליים לאורי לאחר הכינוס מצביעה על התקיימות מבחן זה (בנוסף - ניתן לטעון כי הפנייה רלבנטית גם לעניין מבחן העזר של הצלחה מסחרית) (6 נקודות)
2.2.2.4.3.  תגובת הקהיליה המקצועית – לאור העובדה כי הפתרון שהוצג בכינוס המדעי לא היה ברור לאנשי המקצוע, והם הביעו ספק לגבי ישימותו, קל וחומר שלא ניתן לטעון כי האמצאה הייתה מובנת מאליה לבעל מקצוע ממוצע, לאור מאמר שכלל לא עסק בנושא ולפחות לא פרט את האמצאה (4 נקודות). 
2.3 מכשיר הלייזר הסטנדרטי אותו רכשו אמיר ואורי בתחילת הפיתוח: יש לבחון בנפרד את השאלות לעיל ביחס למכשיר. יתכן, למשל, כי המאמר תיאר שימוש אפשרי אחד של המכשיר, בעוד שבעל מקצוע ממוצע שהיה בוחן אותו, לא היה מגביל עצמו לשימוש זה (3 נקודות). 
2.4 הכינוס המדעי: לאור האמור לעיל, בקשת הפטנט של אמיר היא העומדת על הפרק, והיא הוגשה עובר לכינוס. על-כן אין צורך לדון בשאלה האם הכינוס המדעי מהווה פרסום קודם (3 נקודות).  
3. סעיף 12 – תיאור לקוי (8 נקודות): 
3.1.1 יתכן כי מתקיימת לאור דברי חלק ממשתתפי הכינוס (אותם משתתפים שלא שללו את יעילות האמצאה באופן עקרוני) (יש לציין כי לפי סעיף 31(1), כל סיבה שלפיה היה הרשם מוסמך לסרב לקיבול בקשת הפטנט, הינה עילת התנגדות). 
3.1.2 תביעה מס' 3 – מהי "הקרנה יעילה"? דיון באנלוגיה לפס"ד סאנופי ולפס"ד יוז (תביעה מוגבלת בתוצאה).  
4. חמדנות (סעיף 13) (9 נקודות) : 

4.1 נתון שתיאור האמצאה דן במכשיר לייזר המותקן על גבי קסדה, אך שתי התביעות הראשונות אינן מגבילות עצמן לקסדה. 
4.2 באשר לתביעה מס' 1 – הדרישה הספציפית לטיפול בתוך ארבע שעות מאירוע השבץ אינה נזכרת בתיאור האמצאה. 
4.3 באשר לתביעה מס' 2 – בכל מקרה ברור שאינה נובעת מתיאור האמצאה. 
5. האמצאה אינה מועילה – (גם לאור דברי חלק מהמשתתפים בכינוס) (10 נקודות): דיון  לאור פס"ד סאנופי: מתי נבדקת יעילות האמצאה (האם בעת הגשת הבקשה או רק במהלך דיון בהתנגדות (או בקשה לביטול או כטענת הגנה בתביעת הפרה))? האם יש צורך בניסויים בבני אדם? 
6. שיטה לטיפול רפואי בגוף האדם (סעיף 7(1)) (10 נקודות) : 
6.1 יש לדון בעמדות ויתקון וכהן בפס"ד פלנטקס וליישם ביחס לכל אחת מן התביעות. 
6.2 סעיף 7(1) לא פוסל את תביעה מס' 3, מכיוון שהיא תביעה למוצר. 
חלק ב' – 20 נקודות (לכל שאלה – 10 נקודות)

7. שאלה מס' 2 : 
7.1 דיון בעקרון הטריטוריאליות בדיני פטנטים (רע"א דיאליט, פס"ד קמטק). 
7.2 דיון בדוקטרינת ההפרה התורמת לאור פס"ד רב-בריח. 
8. שאלה מס' 3: 
8.1 דוקטרינת השתק תיק הבחינה: השאלה, האם חלה בארץ דוקטרינת השתק תיק הבחינה, הושארה בצריך עיון על ידי בית המשפט העליון בע"א 804/89 לנפלסט (1974) בע"מ נ' ברקמן, פ"ד מו(2) 295, ושוב ברע"א 9083/01 בריח נ' אבגנים, פ"ד נז(2) 289. 

8.2 מעמדו הפרשני של תיק הבחינה – דיון בפס"ד צוק אור. 
9. שאלה מס' 4:
9.1 היקף החובה: מה צריך למסור? מתי?
9.2 סעיף 18א: חובת עדכון - עד מתי? 
9.3 השלכות ההפרה: 
9.3.1 סעיף 18ג
9.3.2 עילת התנגדות
9.3.3 עילת ביטול
9.3.4 עילת הגנה בתביעת הפרה
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