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	הנדון: חתימה על תקנות סימני המסחר (יישום פרוטוקול מדריד) (תיקון), התשע"ו-2016

ועל צו סימני מסחר (שינוי התוספת לפקודה), התשע"ו-2016 


1. בהתאם לסעיף 71 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה"), שרת המשפטים ממונה על ביצועה ועל התקנת תקנות לצורך זה. כמו כן, לפי סעיף 71א לפקודה, השרה רשאית לשנות את התוספת לפקודה בצו. להלן תיאור העניינים הנדונים בתקנות ובצו.
2. פרוטוקול מדריד (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) קובע פרוצדורה להגשה ורישום של בקשות סימני מסחר בין-לאומיות, במסגרתו יכול המבקש לרשום את סימן המסחר שלו בכל המדינות החברות בפרוטוקול, או בחלקן, לפי בחירתו. במסגרת הפרוטוקול, הסימן מוגן אוטומטית במדינות הייעוד שנבחרו על ידי המבקש (אם הוא עמד בדרישות הפורמאליות של הפרוטוקול), אלא אם שלחה מדינת הייעוד הודעת סירוב בתוך התקופה המוגדרת בפרוטוקול. הודעת הסירוב נשלחת בדרך כלל אם בבחינה מהותית עלה כי הסימן אינו כשיר לרישום או אם הוגשה התנגדות לרישום הסימן, באותה מדינה. מדינת ישראל הצטרפה לפרוטוקול מדריד בשנת 2010 ודברי החקיקה המסדירים את הטמעת הפרוטוקול בישראל הם פרק ח'1 לפקודה ותקנות סימני מסחר (יישום פרוטוקול מדריד), תשס"ז-2007 (להלן: "תקנות היישום"). 

3. בשנים שחלפו מאז ההצטרפות לפרוטוקול מדריד, ולאור הניסיון שהצטבר מהפעלתו, התעורר הצורך בתיקון תקנות היישום. התיקונים המרכזיים המוצעים הם כדלקמן:

4. תקנה 4 המוצעת – כיום, תקנה 15 לתקנות היישום קובעת כי כאשר סורב סימן מסחר בין-לאומי לרישום, רשאי בעל הרישום הבין-לאומי, הוא מבקש סימן המסחר הבין-לאומי, למנות נציג בישראל. יצוין כי כאשר סימן מסחר בין-לאומי מסורב לרישום אוטומטי, עוברת הבקשה הבין-לאומית לבחינה רגילה המאפשרת התכתבות בין רשם סימני המסחר לבין מבקש הסימן. אי מינוי של נציג בישראל מקשה על הרשם ולפיכך מוצע לחייב את מבקש הסימן למנות נציג בישראל.
5. תקנה 5 ותקנה 7 המוצעות – על פי פרוטוקול מדריד, המשרד הבינלאומי חייב לתקן רישום בין-לאומי אם נעשתה טעות במשרד הבין-לאומי או במשרד המקור, גם לאחר רישום הסימן במדינות המיועדות. לעתים, משמעות תיקון הטעות היא הרחבת היקף ההגנה של הסימן הרשום שאינה אפשרית לפי סעיף 36 לפקודה. מאחר שהטעות פוגעת בזכויותיו של בעל הסימן (שצומצמו ביחס לסימן שהתבקש מלכתחילה), מוצע להחזיר את המצב לקדמותו באמצעות קביעה כי בקשה לתיקון כאמור, המוגשת בידי המשרד הבין-לאומי, תיחשב כבקשה לביטול רישומו של סימן המסחר בפנקס, וכבקשה בין-לאומית חדשה המייעדת את ישראל. על מנת שלא לפגוע בזכויות של בעל הסימן שכבר נרשמו, מוצע לקבוע כי עילות ההתנגדות לסימן החדש יוגבלו לעילות שלא ניתן היה להעלותן במסגרת התנגדות לסימן שרישומו בוטל. זאת, על בסיס סעיף 18 לפקודה, המסמיך את רשם סימני המסחר לקבל בקשה לסימן מסחר "בתנאים... או בהגבלות שימצא לנכון להטיל לגבי דרך השימוש או מקום השימוש או לגבי ענין אחר". הגבלת עילות ההתנגדות כאמור מהווה איזון ראוי בין זכות הציבור להתנגד לרישום סימני מסחר (שמוצתה לגבי החלקים בסימן שנרשמו לפני תיקון הטעות), לבין זכויות מבקש הסימן, אשר הטעות ברישום לא היתה באחריותו. מובהר כי במקרים שבהם השינוי בסימן אינו מאפשר את הגבלת זכות ההתנגדות כאמור, כגון תיקון בדמות הסימן עצמו, יבוטל הרישום והסימן ייבחן מחדש ויפורסם כולו להתנגדויות, שכן למעשה כל עילה להתנגדות לדמות החדשה לא היתה קיימת טרם התיקון. לנוכח העובדה כי בפני רשם סימני המסחר ישנן בקשות תיקון תלויות ועומדות אשר במצב החוקי הקיים אין להן מענה מספק, מוצע להחיל את התיקון גם עליהן.
6. לעניין הצו, פרק ח'1 לפקודה קובע כי הוראות הפרוטוקול ותקנות הפרוטוקול יחולו על בקשות בין-לאומיות (למעט העניינים המוסדרים באותו פרק). על פי סעיף 56א לפקודה "תקנות מדריד" הן "התקנות המשותפות לפי הסכם מדריד והפרוטוקול כפי שהיו בתוקף ביום 1 באפריל 2002 כנוסחן לפי תיקונים לתקנות האמורות המוזכרות בתוספת". עם זאת, התוספת טרם עודכנה עד היום ולפיכך מוצע לתקנה בצו המונה את התיקונים שנעשו מאז אפריל 2002.

7. מצ"ב נוסח התקנות, נוסח הצו ודברי הסבר מפורטים לתקנות ולצו. אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה,

בברכה,

אילת פלדמן

מחלקת יעוץ וחקיקה (אזרחי)

העתק:

מר ארז קמיניץ, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט אזרחי)

מר הווארד פולינר, ממונה בכיר בתחום הקנין הרוחני, מחלקת יעוץ וחקיקה (אזרחי)
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