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לערעור בעליון (נדחה): עא 9191/03 V& S Vin Spirt Aktiebolag  נ' אבסולוט שוז בע"מ,
מ' חשין, א' ריבלין, א' רובינשטיין
מיני-רציו:
סימני מסחר – הוכחת הפרה של סימן מסחרי
נפסק כי על-מנת שתובע בגין הפרת סימן מסחר יהא זכאי לשימוש ייחודי בסימן, עליו להוכיח כי הסימן הוא סימן מסחר רשום, כי הסימן הוא סימן מוכר היטב כהגדרתו בפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972, כי השימוש בסימן ע"י הנתבע עשוי להצביע על קשר בין הטובין המשווקים על-ידיו לבין התובע וכי התובע עלול להיפגע מהשימוש בסימן.
לעניין ההוכחה כי הסימן מוכר היטב נפסק כי ההכרה בסימן כסימן מוכר היטב עפ"י הפקודה מוגבלת לתחום בו נעשה שימוש בסימן, ובדרך-כלל מדובר בסימן מסחר שרכש לעצמו מוניטין בתחום מסוים ועדיין לא נרשם. קרי, העובדה שסימן הוא סימן מוכר היטב עפ"י הגדרת הפקודה אינה מעניקה לו את הזכויות הקבועות בפקודה בתחומי מסחר שאליהם אין הוא מתייחס. סעיף 46א(ב) לפקודה מהווה חריג לכלל האמור והוא מרחיב את זכות השימוש הייחודי בסימן מסחר מוכר היטב שהוא גם סימן מסחר רשום גם לגבי טובין שאינם מאותו הגדר.
אשר לעניין השימוש בסימן, אשר עשוי להצביע על קשר בין התובע לטובין של הנתבע, נפסק כי יש לנהוג זהירות בהחלת ההרחבה הקבועה בסעיף 46א(ב) לפקודה, בשל הפגיעה בחופש העיסוק הגלומה בהרחבה זו. לפיכך, נכון יהיה לצמצם את הרחבת זכות השימוש הייחודי בסימן מוכר היטב לתחומים המשיקים או קרובים לתחום בו הוכר הסימן כאשר קיים חשש כי לקוחותיו בפועל או לקוחות פוטנציאליים של בעל הסימן הרשום והמוכר יטעו לחשוב שעסקו של הנתבע קשור לעסקו של התובע. רק במקרים כאלה עלול להיגרם לתובע נזק הכרוך בקשירת המוניטין שלו בעסק אחר ועלול לגרום לו נזק תדמיתי. מקום שהתחומים רחוקים זה מזה אין מקום להחיל את ההרחבה עפ"י סעיף 46א(ב), אלא אם כן למרות ריחוק התחומים השימוש בסימן עשוי להצביע על קשר בין התובע לטובין של הנתבע.
פסק דין
רקע
תובעת 1 (להלן: "התובעת") היא בעלת זכויות בסימן מסחר רשום מס' 70577 בסוג 33 (וודקה)    "ABSOLUT" ו - סימן מסחר רשום מס' 83431 בסוג 43 (שירותי בר מסעדות) "ABSOLUT". וודקה אבסלוט מתוצרת התובעת משווקת בישראל על ידי תובעת 2.
5129371
5129371
לנתבעת רשת חנויות הנעלה בנתניה ובתל אביב בשם "אבסלוט שוז". להשלמת התמונה יצויין כי הנתבעת ביקשה לרשום את הסימן "ABSOLUTE" כסימן מסחר רשום בסוג 25 (דברי הלבשה והנעלה) אולם בקשתה סורבה על ידי רשם סימני המסחר (נספח יג לבקשה). משנדחתה בקשתה עיצבה הנתבעת סימן חדש הכולל את המילה "ABSOLUTE"  במסגרת עגולה ובמרכזה המילה       "SHOES" והגישה בקשה חדשה לרישום סימן מסחר בסוג 25 (נספח ח לתגובה).  
התובעות פנו אל הנתבעת כדי שתחדל לעשות שימוש בסימן המסחר "ABSOLUT", אולם פנייתן לא נענתה.נ 
מכאן, תביעת התובעות למתן צווים כדלהלן:
1. לצוות על הנתבעת, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים, לחדול לאלתר, ולהימנע בעתיד, מכל שימוש, בין במישרין ובין בעקיפין, בסימן "אבסולוט" ו/או "ABSOLUT" ו/או בכל שם אחר הכולל את הסימן "ABSOLUT" ו/או "אבסולט" ו/או  הדומה עד כדי הטעיה לסימן המסחר "ABSOLUT" ו/או "אבסולוט". 
2. לצוות על הנתבעת להסיר ולמסור לבאי-כוח התובעות את כל השלטים, ההטבעות, השקיות, מודעות הפרסום, וכל חומר או מוצר אחר הנושא את הכיתוב "ABSOLUT" ו/או "אבסולוט" ו/או כל סימן הדומה להם עד כדי הטעיה ואשר מותקן בחנויותיה או המשמש אותה לעסקיה. 
3. לצוות על הנתבעת ליתן לתובעות דין וחשבון מפורט, בתצהיר מגובה במסמכים ואשר תוכנו מאומת על ידי רואה חשבון, אשר יכלול פירוט של כל פעולה וכל עסקה שבוצעה על ידה ו/או על ידי מי מטעמה תוך שימוש בסימן "ABSOLUT" ו/או "אבסולוט" ו/או בכל סימן אחר הדומה להם עד כדי הטעייה, ואשר יכלול בנוסף פירוט של כל התקבולים ושל כל תמורה מכל מין וסוג שהוא אשר התקבלו או אמורים להתקבל אצלה ו/או אצל מי מטעמה או בעבורה בעקבות השימוש האמור, וכן פירוט מלא של הרווחים שהפיקה הנתבעת בגין השימוש האמור. 
תמצית טענות התובעות
                                 א.         בשימוש שעושה הנתבעת בסימן "ABSOLUT" היא מפרה את סימן המסחר המוכר היטב של התובעת אשר התובעת זכאית לשימוש ייחודי בו גם בקשר עם טובין שאינם מאותו הגדר שלגביו רשמה סימן מסחר. 
                                 ב.          בשימוש בסימן "ABSOLUTE" גורמת הנתבעת לכך שעסקיה ייחשבו בטעות כעסקי התובעת.ב
                                  ג.          בשימוש בסימן "ABSOLUT" פוגעת הנתבעת במוניטין של התובעת.ו
                                 ד.         בשימוש בסימן "ABSOLUT" נהנית הנתבעת שלא כדין מהשקעתה של התובעת בפיתוח המוניטין של הסימן "ABSOLUTE" בקשר עם עסקיה. 
                                 ה.         בשימוש בסימן  "ABSOLUT" מעוולת הנתבעת ברשלנות כלפי התובעת.נ
התובעות מבססות את תביעתן על עילות של הפרת סימן מסחר, גניבת עין, גזל, רשלנות ועשיית עושר ולא במשפט.ב
תמצית טענות הנתבעת
הנתבעת כופרת בטענת התובעות כאילו בחרה בשם "ABSOLUTE" רק משום רצונה להיבנות מהמוניטין של התובעת. להגנתה טוענת הנתבעת כי:
           א.         התאגדה כדין בשם "אבסלוט שוז בע"מ" - "ABSOLUTE SHOES LTD" וכי השם בו בחרה מבטא את חזונה לשווק נעליים מושלמות באיכות מעולה וללא קשר לסימן המסחרי של התובעת.ו
           ב.         אין דמיון בין השם "אבסלוט שוז" לבין סימן המסחר של התובעת ולא קיים חשש שציבור הלקוחות יטעה לחשוב שהעסק של הנתבעת קשור לעסקן של התובעות.נ
            ג.          "ABSOLUTE" הוא שם תיאורי נפוץ שהתובעת אינה יכולה לנכסו לעצמה באופן בלעדי.ב
           ד.         היא עושה שימוש בשמה בתום לב ואין לראות בשימוש כזה משום גניבת עין.ו
דיון
בדיון מיום 13.7.03 הסכימו בעלי הדין שפסק הדין יינתן על יסוד הטיעונים שהוגשו במסגרת הבקשה לסעדים זמניים ללא הצגת ראיות או טיעונים נוספים, וכך נעשה. 
הפרת סימן מסחר
לטענת התובעת, היא זכאית לשימוש ייחודי בסימן "ABSOLUT" גם לעניין טובין שאינם מאותו הגדר בו רשמה סימן מסחר מאחר ומדובר בסימן מסחר מוכר היטב.נ
סעיף 46א (ב) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב - 1972 (להלן: "הפקודה"), שהוסף לפקודה ב - 30.12.99 במסגרת יישום  הסכם הטריפס ואמנת פריס, בקשר עם סימן מוכר היטב, קובע:
"סימן מסחר מוכר היטב, שהוא סימן מסחר רשום, יזכה את בעליו בשימוש ייחודי בסימן גם לענין טובין שאינם מאותו הגדר, אם השימוש בסימן על ידי מי שאינו בעליו עשוי להצביע על קשר בין הטובין האמורים לבין בעל הסימן הרשום, ובעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש כאמור."
מכאן, שהתובעת זכאית לשימוש ייחודי בסימן במקום שתוכיח אלה:
-          הסימן הוא סימן מסחר רשום.ב
-          הסימן הוא סימן מוכר היטב כהגדרתו בפקודה.ו
-          השימוש בסימן על ידי הנתבעת עשוי להצביע על קשר בין הטובין המשווקים על ידה לבין התובעת.נ
-          התובעת עלולה להיפגע מהשימוש בסימן.ב
סימן רשום
אין מחלוקת שהסימן "ABSOLUT" הוא סימן רשום בסוג 33 ו - 43.ו
סימן מוכר היטב
בסעיף 1 לפקודת סימני מסחר נקבע:
"סימן מסחר מוכר היטב" - ... לעניין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראל יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לעניין, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק;" 
בטרם אדון בשאלה האם הסימן "ABSOLUT" סימן מוכר היטב, אבהיר כי ההכרה בסימן כסימן מוכר היטב על פי הפקודה מוגבלת לתחום בו נעשה שימוש בסימן, ובדרך כלל מדובר בסימן מסחר שרכש לעצמו מוניטין בתחום מסויים ועדיין לא נרשם. קרי, העובדה שסימן הוא סימן מוכר היטב על פי הגדרת הפקודה אינה מעניקה לו את הזכויות הקבועות בפקודה בתחומי מסחר שאליהם אין הוא מתייחס. סעיף 46א (ב) שלעיל הוא חריג לכלל האמור והוא מרחיב את זכות השימוש הייחודי בסימן מסחר מוכר היטב שהוא גם סימן מסחר רשום גם לגבי טובין שאינם מאותו הגדר בהתקיים התנאים שלעיל.נ
בדברי ההסבר לתיקון הכולל את הגדרת סימן מוכר היטב מיום 27.7.99 (ה"ח 2819) נאמר:
"סימן מסחר מוכר היטב הוא סימן מסחר שרכש לעצמו מוניטין רב ומוכח בישראל. 
אמנת פריס אומנם לא מפרטת את המבחנים לקביעה מהו סימן מסחר מוכר היטב, אולם סעיף 16 (2) להסכם הטריפס דורש, בין היתר, התחשבות במידת ההכרה של הסימן בחוגים הרלוונטיים, כלומר בחוג הלקוחות שאליו מכוון סימן המסחר, וכן מודעות שהיא תוצאה של מאמצי שיווק של סימן המסחר." 
מתצהירו של אריאל אפשטיין עולה, כי קמפיין הפירסום של וודקה אבסלוט זכה להצלחה ולפרסים יוקרתיים בתחום הפרסום העולמי והוא משמש השראה לאמנים רבים בעולם ובישראל. וודקה אבסלוט פורסמה בעיתונות היומית ובמגזינים בישראל ותקציב הפרסום השנתי של וודקה אבסלוט בישראל עומד על כ - מיליון ₪. הנתבעת עצמה אינה כופרת במוניטין של הסימן "ABSOLUT" בקרב צרכני הוודקה. 
אשר על כן, אני קובע כי סימן המסחר "ABSOLUT" הוא סימן מסחר מוכר היטב בתחום הוודקה.ב
השימוש בסימן עשוי להצביע על קשר בין התובעת לטובין של הנתבעת
לדעתי, יש לנהוג זהירות בהחלת ההרחבה הקבועה בסעיף 46א (ב) בשל הפגיעה בחופש העיסוק הגלומה בהרחבה זו. לפיכך, נכון יהיה לצמצם את הרחבת זכות השימוש היחודי בסימן מוכר היטב לתחומים המשיקים או קרובים לתחום בו הוכר הסימן כאשר קיים חשש כי לקוחותיו בפועל או לקוחות פוטנציאלים של בעל הסימן הרשום והמוכר יטעו לחשוב שעסקו של הנתבע קשור לעסקו של התובע. רק במקרים כאלה עלול להיגרם לתובע נזק הכרוך בקשירת המוניטין שלו בעסק אחר ועלול לגרום לו נזק תדמיתי. מקום שהתחומים רחוקים זה מזה אין מקום להחיל את הרחבת התקנה על פי סעיף 46א(ב) אלא אם כן למרות ריחוק התחומים השימוש בסימן עשוי להצביע על קשר בין התובע לטובין של הנתבע.ו
בתצהיר מטעם התובעת נטען על דרך הסתם כי קיים חשש שהשימוש בשם אבסלוט בקשר עם עסקה של הנתבעת יביא לכך שעסקה של הנתבעת ייחשב בטעות כאילו הוא עסקן של התובעות.נ
 טענה זו אינה מקובלת עלי.ב
הנתבעת עוסקת בתחום ההנעלה ואין זה סביר בעיני שקהל הצרכנים של התובעת בתחום המשקאות החריפים, המורגל בפרסומי התובעות המתהדרות בהשקעה הרבה שהן משקיעות בפרסום וודקה אבסלוט בארץ ובעולם, יקשר בין החנויות של הנתבעת לתובעת.ו
נזק  אפשרי לתובעת
התובעות טענו כי השימוש בסימן "ABSOLUT" על ידי הנתבעת גורם נזק חמור למוניטין של התובעות. ברם, התובעות לא הציגו ראיה להוכחת נזק אפשרי, ולא שוכנעתי כי נזק כזה אמנם נגרם או צפוי.נ
התובעות טוענות כי פסק הדין בע"א 6181/96 יגאל קרדי נ' Bacardi & Company Limited, פ"ד  נב(3) 276 תומך בתביעתן. בפסק דין זה נדון ערעור על החלטת רשם סימני המסחר שלא לרשום סימן מסחר תוך שהוא נסמך על הוראות סעיף 11 (6) לפקודה. אומנם הערעור על החלטת רשם סימני המסחר נדחה ובית המשפט קבע שניתן לכלול במושג "התחרות בלתי הוגנת" הכלול בסעיף 11 (6) לפקודה את דוקטרינת דילול המוניטין של בעל הסימן המפורסם. ברם בפסק הדין הבחין כבוד השופט אנגלרד בין בקשה לרישום סימן מסחר שיש לדחותה לאור הוראות סעיף 11 (6) לפקודה לבין תביעה בעילה של הפרת סימן מפורסם שבגינה מוטלת סנקציה אזרחית שאז תחול ההלכה שנקבעה בע"א 352/69 חברת מנהטן נ' המגפר בע"מ, פ"ד כג (2) 373, לפיה אין להקנות לבעל זכויות בסימן מסחר רשום בגדר אחד זכויות לגבי טובין מגדר אחר ואין להרחיב את זכויותיו של בעל סימן מסחר רשום שלא בדרך של חקיקה. יצויין כי הלכה זו נקבעה למרות שבסקירת ההלכות הנוהגות בארה"ב ובאנגליה בע"א 352/69 שלעיל, מצא כבוד השופט י' כהן שבמספר מקרים שנדונו בארה"ב הרחיב בית המשפט במידה רבה את זכות המונופולין שרוכש בעל סימן מסחר על ידי רישום הסימן. מכאן, שככל שיש בתוצאה שהתקבלה בע"א 6181/96 כדי לתמוך בתביעת התובעות לא ניתן להחילה בענייננו.ב
משלא הוכח קשר בין עסקה של הנתבעת לבין עסקן של התובעות ולא הוכח נזק העלול להיגרם לתובעת, אני סבור שהתובעות אינן יכולות לבסס את תביעתן על עילה של הפרת סימן מסחר מכוח הוראות סעיף 46א (ב) ו 1 (4) לפקודה.ו
גניבת עין
כדי להוכיח את תביעתה על התובעת להוכיח שרכשה מוניטין בסימן "ABSOLUT" ושהשימוש שעושה הנתבעת בסימן זה עלול להטעות את הצרכנים לחשוב שיש קשר בין סימנה של הנתבעת לבין התובעת.נ
מוניטין
אין חולק כי התובעת רכשה מוניטין בסימן "ABSOLUT" בקשר עם שיווק הוודקה מתוצרתה. 
לעניין זה אני סבור שגם אם ניתן לראות בסימן "ABSOLUT" כשם תיאורי המתאר את המוצר הנמכר, מדובר במילה שאינה שכיחה בקשר עם שיווק טובין ודי במוניטין שהוכח על ידי התובעת עד כאן, כדי לקבוע כי הסימן "ABSOLUT" בקשר עם שיווק וודקה רכש אופי מבחין וקהל הצרכנים מכיר בסימן כסימן המזהה את הטובין עם התובעות, ראה  ע"א 5792/99 - תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ – עיתון "משפחה" ואח' נ' אס.בי.סי. פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ – עיתון "משפחה טובה" ואח',  פ"ד נה (3), 933 ,944 - 945.ב
הטעיה
בע"א 5792/99 שלעיל, בע' 949, נקבע:
"בבוחנו תנאי זה של הטעיה שומה עליו על בית-המשפט לבחון האם קיים חשש סביר להטעיית הציבור: ע"א 7980/98 שרון (צו'פי) פרוינדליך נ' אורן חליבה, פ"ד נד(2) 866 ,(מפי השופטת פרוקצ'יה). המיבחן המקובל מחזיק כמה רכיבים, ואלה הם: מיבחן המראה והצליל; מיבחן סוג הטובין וחוג הלקוחות; ומבחן שאר נסיבות העניין: ע"א 261/64 פרו-פרו ביסקויט נ' פרומין ובניו בע"מ, פ"ד יח (278); גינת, גניבת עין, 15. המיבחנים כולם מיבחנים אובייקטיביים הם."
התובעות טוענות, כי השימוש שעושה הנתבעת בסימן "ABSOLUT" מקים חשש שציבור הצרכנים יטעה לחשוב שמדובר בסימן של התובעת על פי מבחן הצליל, המראה ושאר נסיבות העניין.ו
אכן, הצליל של הסימן בו עושה שימוש הנתבעת דומה לצלילו של הסימן של התובעת, כך גם לעניין המראה בין אם כלולה בסיומו של הסימן, של הנתבעת, האות "E" ובין אם לאו. 
עם זאת, במבחן סוג הטובין וחוג הלקוחות, נראה לי כי הכף נוטה לצד הנתבעת אשר כאמור עוסקת בתחום אחר לגמרי. הנתבעת אף כללה במסגרת הסימן את המילה "SHOES" המצביעה על תחום עיסוקה השונה מזה של הנתבעת.נ
בנסיבות אלה, נראה לי כי אין חשש שהצרכנים יטעו לחשוב שעסקה של הנתבעת קשור לזה של התובעות.ב
אשר על כן, דינה של תביעת התובעות בעילה של גניבת עין להידחות.ו
אשר לעילות הנוספות עליהן הושתתה התביעה, התובעות לא הניחו תשתית עובדתית או משפטית לביסוסן.נ
התביעה נדחית.ב
התובעות ביחד ולחוד ישלמו לנתבעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך -.30,000 ₪.ו
המזכירות תשלח העתק ההחלטה לב"כ הצדדים בפקסימיליה.נ
ניתנה היום ט"ו בתמוז, תשס"ג (15 ביולי 2003) בהעדר הצדדים.ב
	י. זפט, שופט
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