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רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר


בפני כב' הפוסקת בקניין רוחני 
יערה שושני-כספי

התנגדות לבקשה לרישום סימן המסחר מס' 202248
"  "NO-SPA , "נו-שפה"
	מבקש הרישום:
	יונתן שרייבר 

	
	אינו מיוצג

	
	

	המתנגדת:
	CHINOIN Gyogyszer es Vegyeszeti Termekek Gyara Rt.
ע"י ב"כ גילת ברקת ושות', עו"ד

וע"י ב"כ ריינהולד כהן ושות', עו"פ


ה  ח  ל  ט  ה
רקע

1. מונחת בפני התנגדות לרישומו של סימן מסחר מספר 202248 ("נו-שפה", "NO-SPA") (לא מעוצב) (להלן: "הסימן המבוקש"). הבקשה לרישום הסימן הוגשה ביום 11.07.2007 על ידי מר יונתן שרייבר (להלן: "המבקש") ביחס ל"תוסף תזונה להרגעה לכאבי בטן ועיכול; הנכללים כולם בסוג 5". הסימן קובל לרישום ביום 23.07.2007 ופורסם להתנגדויות הציבור ביומן סימני המסחר מיום 08/2007.
2. ביום 28.11.2007 הוגשו הודעת ההתנגדות לרישום הסימן וכן הרצאת טענות מטעם המתנגדת, היא CHINOIN Gyogyszer es Vegyeszeti Termekek Gyara Rt. (להלן: המתנגדת"). ביום 19.02.2008 הוגש כתב הטענות שכנגד מטעם המבקש. 
3. ביום 16.09.2008 הוגשו ראיות המתנגדת וביום 04.12.2008 הוגשו הראיות מטעם המבקש. 
4. ביום 18.06.2009 הוגשה מטעם המתנגדת בקשה כי המצהיר מטעמה, מר ז'נוס אורי (Janos Ori) יוחלף במצהיר מר רוני בירנבוים, מנכ"ל חברת סאנופי-אוונטיס ישראל. ביום 22.06.2009 ניתנה החלטתו של כב' הפוסק בקניין רוחני, נח שלו-שלומוביץ, לפיה הבקשה מאושרת.
5. ביום 09.09.2009 התקיים דיון בהתנגדות דנן וביום 26.10.2009 הוגשו סיכומי המתנגדת. המבקש בחר שלא להגיש סיכומיו בהליך דנן. 
עיקרי טענות המתנגדת:
6. המתנגדת הינה חברה בקבוצת החברות SANOFI AVENTIS שהינה, לטענת המתנגדת, אחת מקבוצות הפרמצבטיקה המובילות והמוכרות ביותר בתחומן בעולם. המתנגדת טוענת כי מאז שנת 1970 משווקת היא בעולם, תחת הסימן "NO-SPA", את תכשירה הרפואי המשמש להרגעה, לשיכוך כאבים ולמניעת עוויתות בקיבה ובמעיים.     
7. על שם המתנגדת רשומים בישראל סימני המסחר הבאים, כולם רשומים בסוג 5 ( תכשירי רוקחות): סימן מסחר מס' 38359 "NO-SPA", סימן מסחר מס' 164556 "NO-SPA FORTE"; סימן מסחר מס' 164557 "NO-SPALGIN"; סימן מסחר מס' 164590 סימן תלת מימדי "NO-SPA";  וסימן מסחר מס' 164591 סימן תלת מימדי "SPA". המתנגדת טוענת כי הסימן המבוקש לרישום, הינו זהה לחלוטין לסימנה הרשום מס' 38359 ("NO SPA") ודומה עד כדי להטעות לחלק מסימניה הרשומים בישראל. משכך, נסמכת המתנגדת על סעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר (נוסח חדש), התשל"ב – 1972 (להלן: "הפקודה") וטוענת כי הסימן המבוקש פסול לרישום.  
8. המתנגדת מדגישה כי מעיון בתיק הבחינה ניכר כי הבוחנת הייתה מודעת לסימנים  הרשומים על שם המתנגדת וכנראה בעטיה של טעות מצידה, קובל הסימן המבוקש. המתנגדת מוסיפה וטוענת כי רישום הסימן המבוקש אינו עולה בקנה אחד עם עיקרון "טוהר הפנקס", לפיו על פנקס סימני המסחר להכיל אך ורק רישום סימנים כשירים ותקפים.
9. המתנגדת מוסיפה כי הסימן נשוא ההליך פסול לרישום, לאור סעיף 11(6) לפקודה. לגרסתה, הסימן המבוקש דומה לסימניה הרשומים, הן במראה והן בצליל, דמיון העולה עד כדי חשש להטעיית הציבור. המתנגדת טוענת כי הן מוצריה (נושאי הסימנים הרשומים) והן מוצרי המבקש (נושא הסימן המבוקש) פונים לקהל יעד זהה ומשווקים בערוצים דומים. עוד נטען כי הגדרת מוצר המבקש, נושא הסימן המבוקש, כתוסף תזונה (בשונה מתכשיר רפואי) אינה גורעת מהחשש להטעיה אלא מגבירה את הבלבול, שכן שני המוצרים משמשים להקלת בעיות עיכול. עוד נטען כי החשש להטעיה בין מוצר המבקש, נושא הסימן, המבוקש לבין מוצרי המתנגדת גובר נוכח נגישותו הגבוהה של מוצר המבקש הנמכר לציבור הצרכנים ללא מרשם רופא (OTC). 
10. המתנגדת עוד טוענת כי אין בסימן המבוקש לרישום כדי להבחין בין הטובין של המבקש לבין הטובין שלה עצמה ולפיכך הסימן אינו כשיר לרישום לאור הוראות סעיף 8(א) לפקודה בהיותו חסר אופי מבחין. 
11. עוד מוסיפה המתנגדת כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום נוכח סעיפים 11(13) ו- 11(14) לפקודה ונוכח העובדה כי סימני המתנגדת הפכו מוכרים היטב. בהקשר זה נטען כי בקשת רישום הסימן הוגשה בחוסר תום לב ומתוך כוונה להטעות את הציבור וליהנות שלא כדין מן המוניטין שרכשו סימני המתנגדת.  
12. לבסוף, טוענת המתנגדת כי רישום הסימן המבוקש יפגע פגיעה חמורה בתקנת הציבור בניגוד לסעיף 11(5) לפקודה. זאת מאחר שיש בכך כדי לגרום לבלבול והטעיית הציבור באשר למקור הטובין ולטיבו ולפיכך פסול הסימן המבוקש לרישום.   
עיקרי טענות המבקש:
13. המבקש טוען כי אין חשש להטעיה או לבלבול בין מוצרו נושא הסימן המבוקש לבין מוצרי המתנגדת נושאי סימניה הרשומים. זאת נוכח העובדה שמוצריה של המתנגדת כלל לא משווקים בישראל וכי הצרכן הישראלי מכיר אך ורק את מוצר המבקש המשווק תחת הסימן המבוקש. 
14. לגרסת המבקש, הסימן המבוקש אינו זהה לסימן הרשום על שם המתנגדת הוא סימן מס' 38359, שכן הסימן המבוקש כולל את הכיתוב בשפה האנגלית "NO-SPA"  כמו גם את הכיתוב  בעברית "נו-שפה". עוד נטען כי אף מוצריו נושאים את שני סוגי הכיתוב הנ"ל, , בעברית ובאנגלית. זאת בעוד סימן המתנגדת כולל רק את הכיתוב "NO-SPA" בשפה האנגלית ללא כיתוב כלשהו בעברית.
15. עוד מוסיף המבקש כי אף האינטרס הציבורי מחייב את רישום סימנו. לדידו יש לאפשר לו לשווק את מרכולתו ולסחור בה, שכן פרנסת משפחתו ומשפחות רבות תלויה ברווחים המופקים ממכירת מוצרים אלה וכי בעצם רישום סימנו לא יפגע אינטרס המתנגדת.    
16. המבקש טוען כי המתנגדת כלל לא טענה ואף לא הראתה, כי עושה היא שימוש בישראל בסימניה הרשומים הכוללים את המילים "NO-SPA" ועל כן, לטעמו, פתוחה בפניו הדרך להשתמש בסימן המבוקש. בעניין זה מוסיף המבקש כי ממילא במוצרי המתנגדת קיימים חומרים כימיים אשר טרם אושרו לשימוש בישראל על ידי משרד הבריאות, מכאן כי אף בעתיד הקרוב לא יתאפשר למתנגדת לשווק את מוצריה בישראל.
17. לעניין טענת חוסר תום הלב שהעלתה המתנגדת, טוען המבקש כי שעה שהגיש את בקשתו לרישום הסימן, הכיר את סימן המבקשת בחו"ל וסבר כי לא נעשות כל פעולות לשיווק מוצרי המתנגדת בארץ. 
עיקרי ראיות הצדדים:

18. כתמיכה בטענות המתנגדת הובא תצהירו של מר ז'נוס אורי (Janos Ori) מיום 01.07.2008. מר ז'נוס משמש כמנהל הקניין הרוחני אצל המתנגדת. מר ז'נוס מציין כי תכשירי המתנגדת נושאי הסימן "NO-SPA" מוכרים בכל העולם ואף צורפו לתצהירו מחקרים לפיהם התכשירים הנושאים את הסימן המתנגדת הפכו מבוקשים מאוד ברוסיה. לפי עדותו של מר ז'נוס, המתנגדת משקיעה מאמצים ומשאבים רבים בהחדרת מוצריה לשווקים בעולם וכי  כתוצאה מכך רכשו הם הכרה ומוניטין חובקי עולם. 
19. מר ז'נוס מוסיף כי על מנת להמחיש את מידת ההכרה של מרכולתם הוזמן סקר אשר נערך על ידי חברת "שילוב". הסקר נערך בישראל, בקרב אנשים שהיגרו לישראל משנת 1989 ועד ליום הסקר. מן הסקר עולה, בין היתר, כי מידת ההיכרות עם המוצר בקרב בני 18-30 הינה 79%, מעל גיל 30 מידת ההיכרות עולה ל- 90%. עוד עולה כי 41% מקהל היעד מציין כי הוא השתמש בעצמו במוצר המתנגדת נושא הסימן "NO-SPA".  
20. ראיות המבקש מובאות ככתב טענות נוסף מטעמו. בעניין זה טענה המתנגדת כי ראיותיו של המבקש לא הועלו בצורת תצהיר ואף לא מצורפת חתימתו של המבקש, בשל כך אין להתחשב בהן או לחילופין יש לתת להן משקל אפסי (ראה עמוד 46 לפרוטוקול הדיון ובנוסף בסיכומי המתנגדת). מאחר שהמבקש בהליך שבפני אינו מיוצג, הנני מקבלת את מכתבו ואת אסופת נספחיו כראיות, אולם לא יהא משקלם כמשקל ראיות אשר הוגשו כדין וכמקובל.   
21. במסגרת כתב הטענות אשר הוגש מטעם המבקש נטען כי בעוד מוצר המתנגדת מיוצר ונמכר כקפסולות, מוצרו הנושא את הסימן המבוקש משווק בבקבוק המכיל טיפות צמחי מרפא, כך שאין כל דמיון בין שני המוצרים עצמם. 
22. המבקש מצרף לטענותיו אישור ממשרד הבריאות אשר הוענק למפעל המייצר את מוצריו ודוגמאות לפרסום מוצרי המבקש בישראל.
23. המבקש העלה מספר טענות בגין אי השימוש של המתנגדת במוצריה בישראל. במהלך הדיון הובהר למבקש כי טענות מעין אין מקומן במסגרת הליך התנגדות כי אם  במסגרת הליך  בקשה למחיקת סימן מחמת העדר שימוש לפי סעיף 41 לפקודה. 
דיון והכרעה:
24. סעיף 11(9) לפקודה, המהווה עילת התנגדות לרישום הסימן המבוקש, קובע כדלקמן:
"סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות;"

25. בהוראה זו התייחס המחוקק לשני סוגי סימנים בלתי כשרים לרישום: האחד, סימנים הזהים לסימן הרשום בפנקס סימני המסחר, והשני, סימנים הדומים דמיון מטעה לסימן ממין זה. באשר לתכלית הסעיף יפים הם דברי כב' השופט לנדוי בבג"צ 178/57 Aktiebolaget Astra נ' הרשם הכללי, פ"ד יב(1) 708, בעמ' 711:
"הוראת החוק האוסרת רישום סימן, שיש בו משום סכנת ערבוב עם סימן אחר שכבר נרשם מקודם, תכליתה כפולה: ראשית, למנוע נזק מסחרי לבעל הסימן הרשום, עקב טעות הקונה, העלול לקנות את סחורת המתחרה בחושבו שהוא קונה את סחורת בעל הסימן הרשום. שנית, פגיעה בציבור הקונים או המשתמשים בסחורה, עקב אותה סכנת ערבוב בין שני מוצרים המסומנים בסימנים דומים."

26. במקרה שבפני, מכיל הסימן המבוקש את צירוף המילים "NO-SPA" אשר מהווה באופן מלא את סימנה הרשום של המתנגדת, הוא סימן מסחר רשום מס' 38359 "NO-SPA". סימן זה נרשם כבר ביום 26.085.1975 בסוג 5 "עבור תכשיר מונע עווית לשימוש בני אדם ולשימוש ווטרינרי". כמו כן, צירוף המילים "NO-SPA" הוא למעשה המרכיב הדומיננטי בסימניה הרשומים של המתנגדת (כולם בסוג 5) אשר היו רשומים בפנקס סימני המסחר עת קובל סימן המבקש: סימן מסחר מס' 164556 "NO-SPA FORTE" – "עבור תרופות ספסמוליטיות" (נרשם ביום 04.07.2004); סימן מסחר מס' 164557 "NO-SPALGIN" -  "עבור תרופות ספסמוליטיות ומשככי כאבים" (נרשם ביום 04.04.2005).   
27. עם זאת אין המדובר בסימנים זהים לגמרי. זאת בעיקר, נוכח תוספת המילה בעברית "נו-שפה" לסימן המבוקש אשר אינה קיימת בסימני המתנגדת, אך גם מאחר שחלק מסימני המתנגדת מכילים תוספות כאלו ואחרות לצירוף המילים "NO-SPA" (המילה: FORTE"" והתוספת "LGIN". אם כן, עלינו לבדוק האם קיים דמיון מטעה בין הסימן המבוקש לרישום לבין מי מסימניה הרשומים של המתנגדת. כידוע, שעה שעסקינן בסעיף 11(9), השימוש בפועל שנעשה בסימנים לא יילקח בחשבון לבחינת מידת הדמיון ביניהם (ראו, למשל: החלטת כב' הרשם נועם מיום 11.08.2005 בעניין התנגדות לרישום סימני מסחר "היי טקס" "Hi- Tex). 
28. בטרם אדרש לסוגיית הדמיון המטעה בין הסימנים שבנדון, יש לבדוק האם פרטת סימני המתנגדת ופרטת סימן המבקש כוללים את אותם הטובין או טובין מאותו הגדר. הן הסימן המבוקש והן סימני הרשומים של המתנגדת הוגשו לרישום בסוג 5 (תכשירי רוקחות). סימן המבקש הוגש לרישום עבור "תוסף תזונה להרגעה לכאבי בטן ועיכול;  סימני המתנגדת נרשמו ביחס לסחורות כדלקמן: סימן מסחר מס' 38359 "NO-SPA" – "עבור תכשיר מונע עווית לשימוש בני אדם ולשימוש ווטרינרי" (נרשם ביום 26.085.1975); סימן מסחר מס' 164556 "NO-SPA FORTE" – "עבור תרופות ספסמוליטיות" (נרשם ביום 04.07.2004); סימן מסחר מס' 164557 "NO-SPALGIN" -  "עבור תרופות ספסמוליטיות ומשככי כאבים" (נרשם ביום 04.04.2005).  
29. סבורני כי מן הראוי לקבוע כי תכשירים רפואיים ותוספי מזון מהווים טובין מאותו הגדר. זאת מאחר שהמדובר במוצרים חלופיים או לפחות משלימים. שני סוגי המוצרים נמכרים לרוב בבתי מרקחת  ולא מן הנמנע כי אדם המשתמש בתכשיר רפואי, יצרוך גם תוסף מזון לאותה הבעיה בדיוק. מאחר ותוספי מזון לא נמכרים באופן בלעדי בחנויות טבע,  ניתן להניח כי אותו אדם אף ירכוש את שני סוגי המוצרים באותו המקום – היינו בבית המרקחת. ראה החלטה בעניין Ultravit בקשה לרישום סימן מסחר מס' 10843-6 של חברת ) Duif BVמיום 16.10.2001). לאור מסקנה זו, נפנה עתה לבחון האם קיים חשש כי ציבור הצרכנים יטעה לבלבל בין מוצרי המתנגדת לאלו של המבקש. 
30.  כידוע, בפסיקה נקבעו שלושה מבחנים עיקריים ("המבחן המשולש") לצורך הכרעה בשאלת קיומו של דמיון מטעה בין סימני מסחר המשתייכים לאותו הגדר: מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות וסוג הלקוחות ומבחן השכל הישר וכלל נסיבות העניין.  מבחנים אלו נדונו בהרחבה ברע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי נ' אמברוזיה סופהרב, פ"ד נז(2) 438, 453-451 (2003) (להלן: "פרשת טעם טבע"), כמו גם בשורה ארוכה של החלטות, ביניהן: התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 115807 "OMEGA" (4.7.2006), התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 138752 "מסע עולמי", עמ' 16-12 (24.1.2005);התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 105772 "O.Z.R.A.M. זק"ש" (3.9.1998), התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 95470 "גולים" (10.7.2003). מבחנים אלו יפורטו וייושמו על נסיבות התיק שבפני.
מבחן המראה והצליל:
31. זהו המבחן המרכזי מבין שלושת המבחנים הנ"ל. בחינת הדמיון המטעה בין הסימנים מבחינת החזות והצליל תיעשה תוך השוואת הסימנים בשלמותם ותוך מתן משקל לרושם הראשוני הבלתי מושלם של הצרכן אשר אינו מתעכב להבחין בין הסימנים לפרטי פרטיהם (ראו: א. ח. זליגסון דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם 81 (1972) (להלן: "זליגסון"). 
32. מבחן המראה: המבקש טוען כי הסימן המבוקש מכיל את הצירוף באנגלית "NO-SPA" ואת המילה "נו-שפה" בעברית. זאת בניגוד לסימני המתנגדת אשר מכילים את הצירוף "NO-SPA" אם כשלעצמו, ואם בצירוף תוספות שונות. לדידו יש בכך כדי ליצור הבחנה בין סימנו המבוקש ובין סימני המתנגדת. אין בידי לקבל טענה זו. הצרכן הישראלי הזוכר את שם המוצר באנגלית והנתקל במוצר הנושא את אותו השם בכיתוב עברית, עלול לחשוב כי המדובר באותו המוצר אשר הותאם לקהל הצרכנים הישראלי. ראה: החלטת כב' הרשם (כתוארו אז), ד"ר מאיר נועם, בקשה לרישום סימן מסחר מס' 216996 ("Afrin"), ניתן ביום 24.11.2010 [פורסם בנבו  ובאתר הרשות]. 
33. מבחן הצליל – בעניין זה טוען המבקש כי את סימניה של המתנגדת יש להגות כ- "נוספה" ולעומת זאת, הגיית סימנו תהא  "נושפה" (ש' דגושה) כפי שאף הוגש סימנו לרישום בשפה העברית (ראה: פרוטוקול הדיון עמוד 30 שורה 17, עמוד 32 שורות 17-19, עמוד 35 שורות 16-18). לגרסתו דרך ההגייה השונה יוצרת שוני מובהק בין הסימנים. אף דין טענה זו להדחות. זאת לאור האופן שבו הוגש הסימן המבוקש לרישום (המילה "NO-SPA" לצד המילה "נו-שפה") ממנו ניתן ללמוד כי את  המילה "נו-שפה" יש להגות בש' רפה, ממש כשם שיהגה צירוף המילים באנגלית, NO-SPA"". אין בעובדה כי על גבי המוצר עצמו מנוקדת האות ש' במילה "נו-שפה" כדי לסייע למבקש. כאמור לעיל, נבחנים הסימנים כפי שהוגשו לרישום או כפי שנרשמו ולא כפי שנעשה בהם שימוש בפועל.     
מבחן סוג הסחורות, חוג הלקוחות וערוצי השיווק: 
34. מראיות הצדדים אשר הוגשו בהליך, ניתן ללמוד כי מוצרי המתנגדת הינם תכשירים המכילים חומרים כימיים ואילו מוצר המבקש, לטענתו, הינו תוסף מזון טבעי. מוצר המתנגדת משווק בטבליות ואילו מוצר המבקש בטיפות. מוצר המתנגדת (הנושא סימן מס'  38359 ""NO-SPA) מיועד אף לשימוש וטרינרי בנוסף על שימוש רגיל. עם זאת - כפי שכבר הוסבר במסגרת שאלת היות הטובין מאותו הגדר (סעיף 29 לעיל), הן מוצרי המתנגדת והן מוצר המבקש מיועדים להקל במקרה של עוויתות במערכת העיכול ובקיבה. באשר לאופן שיווק המוצרים, מדובר בשני תכשירים אשר מיועדים לשיווק תחת קורת גג אחת – היינו בבית המרקחת. העובדה כי מוצר המבקש נמכר ללא מרשם רופא בשונה ממוצרי המתנגדת, מחזקת לדעתי את המסקנה כי קיים חשש להטעיה. זאת מאחר שרכישת מוצר המבקש מתבצעת בהעדר ידו המכוונת והמדריכה של הרוקח. צרכן המכיר את מוצרי המתנגדת, עלול לראות את מוצר המבקש ולהאמין כי המתנגדת החלה לשווק אף תוספי מזון. כל אלו תומכים במסקנה כי לפי מבחן המראה והצליל קיים חשש כי הצרכן יטעה ויבלבל את מוצרי המתנגדת עם אלו של המבקש.  
מבחן יתר נסיבות העניין:
35. במסגרת זו יש לזכור כי סימני המבקשת נועדו לשיווק תכשירים רפואיים וכי לבלבול בין מוצריה לבין מוצר המבקש, אשר הינו תוסף מזון, עלולות להיות השלכות חמורות. (ראה: בג"צ 4506/09  אן.סי.אייץ'. ניוטרישין קונסיומר הלת' בע"מ נ' המנהל הכללי של משרד הבריאות, מיום 28.03.2010 [פורסם בנבו]. אכן נכון, המתנגדת טרם החלה בשיווק  מוצריה בישראל. עם זאת לא מן הנמנע כי המתנגדת תשווק מוצריה בארץ בעתיד. בנוסף, מראיות המתנגדת ניכרים אחוזי היכרות לא מבוטלים של הצרכן הישראלי הרלבנטי עם  מוצרי המתנגדת בחו"ל. מכאן החשש הממשי כי הצרכן המקומי עלול להושיט יד למוצר המבקש בעודו טועה באשר לאפקט הרפואי המצופה מן המוצר אותו רכש.  
36. לאור המסקנה כי הסימן המבוקש דומה עד כדי להטעות לסימניה הרשומים של המתנגדת ולפיכך אינו כשיר לרישום לפי סעיף 11(9) לפקודה, מתייתר הדיון ביתר עילות ההתנגדות עליהן נסמכה המתנגדת. אדון עתה בטענת חוסר תום לבו של המבקש אשר הועלתה ע"י המתנגדת.
תום לב המבקש:
37. מן הראיות כמו גם מהדיון שהתקיים בפני התרשמתי כי המבקש הכיר את סימני המתנגדת בחו"ל שעה שהגיש את הסימן המבוקש. בראיותיו כמו גם במהלך הדיון בפני, המבקש אף לא ניסה להפריך את טענת המתנגדת המגובה בראיות, בדבר היות סימניה מוכרים היטב. בשולי הדברים יצוין כי המבקש התקשה להסביר באופן מניח את הדעת מדוע קיים דמיון בין אריזות המוצר המשווק על ידו לבין אריזת מוצר המתנגדת (ראה פרוטוקול הדיון עמודים 59-64). יתכן כי לקויה היא התנהלותו של המבקש. עם זאת, אין בידי לקבוע כי עולה היא כדי חוסר תום לב בהגשת הסימן המבוקש לרישום. מתיק הבחינה כמו גם מחקירתו הנגדית של המבקש עולה בבירור כי ידע על השימוש שעושה המתנגדת בסימניה בחו"ל. בהעדר יעוץ משפטי ראוי, סבר כי בהעדר שימוש המתנגדת בארץ, רשאי הוא להגיש לרישום את הסימן המבוקש. בנוסף, ככל הנראה בעטיה של טעות, הודיעה בוחנת סימני המסחר למבקש כי הסימן קובל לרישום. בכך, קיבל המבקש גושפנקא רשמית, אם כי שגויה, לסברה המוטעית בה החזיק. בנסיבות אלו, קיים קושי לקבוע חד משמעית כי התנהלות המבקש, עת הגיש בקשתו לרישום הסימן, נגועה בחוסר תום לב כמשמעותו בדין.   
סוף דבר:
38. נוכח כל האמור מעלה, הריני מקבלת ההתנגדות לרישום סימן מס' 202248. המבקש ישא בהוצאות המתנגדת בהליך זה ובשכר טרחת עורך דינה בסך 8,000 ₪ הכולל מע"מ ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.
 יערה שושני-כספי,

פוסקת בקניין רוחני

ניתן בירושלים ביום        ‏23 ינואר 2011
                                        ‏י"ח שבט תשע"א
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