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   ישראל אקסלרדקניין רוחניבפוסק ה'  כבבפני

  

  

  

  

  

  

מבקשת בבקשה ה

  119170' מס

  מ"נעמן בע. א.ר  

  ד"עו,  אגמון�ד סורוקר "כ עו"בי  "ע

  ")נעמן: "להלן                                                     (

      

מבקשת בבקשה ה

  121425' מס

  מ"יופ אופנה בע  

  ד"עו, כ יעקב וחנה קלדרון"בי "ע

     ")יופ: "להלן(                                                                                       

  

  ה  ח  ל  ט  ה
  

  הרקע להליך ולטענות הצדדים

  

הסימנים הם דומים בדמיון שיש בו כדי .  מסחרבפני שתי בקשות מתחרות לרישום סימני .1

 לפקודת סימני 29ולכן הודיע בוחן סימני המסחר לצדדים על הפעלת סעיף , להטעות

 :אשר זו לשונו, ")הפקודה: "להלן (1972-ב"התשל, ]נוסח חדש[המסחר 
  בקשות מתחרות לסימנים זהים. 29" 

 סימני מסחר הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי) א(

לגבי אותם טובין או הגדר טובין והבקשה , זהים או דומים עד כדי להטעות

רשאי הרשם שלא , המאוחרת הוגשה לפני שקובלה הבקשה המוקדמת

לקבל את הבקשות עד שייקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור 

מנימוקים , ובאין הסכמה או אישור כאמור יחליט הרשם, הרשם

  ; בי איזו בקשה יימשכו ההליכים לפי פקודה זולג, שיירשמו

ניתן לערער לפני בית המשפט ) א(על החלטת הרשם לפי סעיף קטן ) ב(

   ".העליון בתוך שלושים ימים מיום החלטת הרשם

  

בקשות מתחרות 

לרישום סימני מסחר 

) YOOPi (119170' מס

 )YOOP( 121425-ו
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 25בסוג " YOOPi" היא בקשתה של נעמן לרשום את סימן המסחר 119170' בקשה מס .2

הסימן המבוקש , 1998 באפריל 20ביום הבקשה הוגשה ". דברי הלבשה והנעלה"לגבי 

 :והוא נראה כך, מעוצב

  
  

) יק ואלון פורמוסהיידי רינה ח-הוגשה במקור על( היא בקשתה של יופ 121425' בקשה מס

  ."הנעלה וכיסויי ראש, דברי הלבשה" לגבי 25בסוג " YOOP"מן לרשום את הסי

  

זימנתי את הצדדים ובאי , י ומשהסתיים שלב הגשת הסיכומיםילאחר שהתקיים דיון בפנ .3

אין , בו הודעתי להם כי לאחר קריאת הסיכומים ובחינת חומר הראיות, כוחם לדיון

, האחת: ת אפשריות להליך זהוכי שתי תוצאו, בכוונתי להעדיף בקשה אחת על פני רעותה

, יהיהשנ; בתנאים כאלה או אחרים,  לפקודה30בהתאם לסעיף , כי שני הסימנים יירשמו

הצעתי לצדדים לנסות ולהגיע . כי לא יירשם אף לא אחד מן הסימנים המבוקשים

נראה כי לא , אולם על פי ההודעות שמסרו לאחר הדיון, להסכמה בדבר עיצוב הסימנים

מהכרעה בהליך זה לגופו , אם כן, אין מנוס. ם מאמץ מיוחד להגיע להסכמהנעשה על יד

    .יןישל ענ

  

 של קטנהקת בעיקר בגדי נשים ונערות וכמות ויופ משו. נעמן משווקת נעליים בלבד .4

 .יחסית להיקף המכירות שלה, נעליים

 

ות לעש 1992החלה בשנת , שהיא מנהלת יופ, רינה חייק' מחומר הראיות עולה כי גב .5

" יופ"את השם . במסגרת עסקי שיווק בגדים, בשפה העברית, "יופ"שימוש בסימן מסחר 

" יופ"חייק מעבר לשימוש במילה ' נעשה על ידי גב, 1996בשנת . הגתה יחד עם אחותה

ראיות לשימוש בכיתוב האנגלי הציגה יופ לגבי התקופה ". YOOP "-בכיתובה האנגלי  

עושה יופ , 1997לקבוע בוודאות כי לפחות החל משנת כך שניתן , 1997מתחילה בשנת ה

 .ידה לרישום-שימוש בסימן המבוקש על
  

היא בחרה . 1996-1997בין השנים " YOOPi"החלה עושה שימוש בסימן , נעמן מצידה .6

נתקלה בהסתייגות של רשם אך  ,"!JOOPi"בסימן זה לאחר שבקשה לרשום סימן מסחר 

. "!JOOP" שהוא הסימן � 87959' מן לסימן רשום מסבשל דמיונו של הסי, סימני המסחר

עשתה נעמן שימוש בסימן , "JOOPi "עוד לפני הגשת הבקשה לרישום סימן המסחר 

"JOOPi." 
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, לאחר ששקלתי את טענות הצדדים ובחנתי את ראיותיהםכי , אפתח ואומר כבר עתה .7

. ו של רעותההגעתי לכדי מסקנה כי אין זכותה של מי מהמבקשות עדיפה על פני ז

 ולא מתוך התרשמתי כי בחירת הסימנים המבוקשים נעשתה על ידי הצדדים בתום לב

. כוונה ליהנות מיתרון מסחרי על חשבון אדם אחר או לנצל מוניטין אשר פיתח מתחרה

 שימוש נרחב בסימן המבוקש  כי כל אחת מן המבקשות עשתההראיותעוד עולה מחומר 

בין .  רעותה פני ולא קיים לאחת יתרון מבחינה זו על,הבמשך מספר שנים דומו על ידה

פער אשר אין בו כדי , מועדי הגשת הבקשות קיים פער זמנים של כשלושה חודשים

 . לרישוםבקשתהאשר הקדימה בהגשת , את הכף לטובת נעמן, בנסיבות העניין, להכריע

 יל של הסימניםהתלבטותי הייתה בין רישום מקב, לאור האמור לעיל וכפי שנראה להלן

 . אי רישומםלבין, )בכפוף לגמר בחינתם(
       

  דיון והכרעה

  

כפי שגובשו ,  לפקודה29המבחנים לקביעת העדיפות בין בקשות מתחרות לפי סעיף  .8

 :הם שלושה, בפסיקת בתי המשפט ורשם סימני המסחר

מידת תום הלב של כל אחד מהצדדים בבחירת הסימן אשר את רישומו הוא   .א

  .מבקש

דת השימוש שעשו המבקשים השונים בסימניהם עד למועד הגשת הבקשות מי  .ב

 . לפקודה29לרישום ואף מידת השימוש עד למועד הדיון בהליכים לפי סעיף 

 .תאריכי הגשת הבקשות המתחרות לרישום סימני המסחר  .ג

 

 .New York & Thos.רשם סימני המסחר נ 77/60צ "בג, למשל, ראה לעניין זה .9

Leeming Co., Inc.רשם ' מ נ" אורלוגד בע476/82צ "בג; 1718, )3(ד יד"פ',  ואח

 2003 בנובמבר 19 החלטת רשם סימני המסחר מיום; 148, )2(ד לט"פ, הפטנטים

) ישראל(קונטקט לינסן .  נ.ALLERGAN Inc 100851- ו95267' בבקשות מתחרות מס

שות מתחרות  בבק2004 ביולי 28 החלטתי מיום ;"COMPLETE" בעניין הסימן מ"בע

. מ נ"תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאות בישראל בע 119134- ו115880' מס

 .ועוד; "אשל" בעניין הסימן מ"ל בע"ש אורי חורזו ז"מחלבות יטבתה ע

 

יופ ומי שקדמו לה בבעלות על . אדון תחילה במבחן מידת השימוש בסימנים המתחרים .10

טוענת יופ . 1997שו שימוש בסימן החל משנת ע, הבקשה לרישום הסימן המבוקש על ידה

בשפה " יופ"יש להביא בחשבון את תקופת השימוש בסימן , כי לעניין מבחן השימוש

. לא אוכל לקבל טענה זו. 1996- ו1992חייק שימוש בין השנים ' בו עשתה גב, העברית

 הוכח לא.  רק בצלילתמילים אלה דומו, "יופ"שונה במראה מן המילה " YOOP"הסימן 
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כבאים , בעברית ובאנגלית, בפני כי ציבור הלקוחות הרלוונטי זיהה את שני הסימנים

נעשה משנת " YOOP"לא אוכל לקבוע כי השימוש בסימן , משכך הדבר. ממקור אחד

1992 . 

 

מהראיות שהציגה יופ ניתן ללמוד כי היא עשתה במשך למעלה משש שנים שימוש נרחב  .11

 כל המוצרים הנמכרים על ידה נושאים את הסימן :ן מסחרכסימ, בסימן המבוקש על ידה

היקפי המכירות של ; ל"ארץ ובחובהמוצרים הוצגו בתערוכות  ;המבוקש על ידה לרישום

יופ הקימה רשת של ; בשנה₪  מיליון 12 - מיליון ל7המוצרים הנושאים את הסימן נעו בין 

-את הסימן מבוקשים עלבגדיה של יופ הנושאים ; "YOOP"חנויות הנושאות את השם 

היא הפיקה במהלך השנים קטלוגים הנושאים את הסימן המבוקש ; ידי כוכבות טלביזיה

כתבות בטלביזיה ל הנושאים את הסימן המבוקש היו נושא פבגדי יו; בצורה בולטת מאוד

נכון הדבר כי בחלק  (יופ דאגה לפרסם את מוצריה בעיתונים ובירחונים שונים; ובעיתונות

אולם אין בכך כדי , "יופ"בכיתובו העברי " YOOP"מופיע סימן המסחר , סומיםמן הפר

חנויותיה ; )לגרוע מן הראיות האחרות המצביעות בעליל על שימוש נרחב בסימן המסחר

מנהלי קניונים אחרים פנו ;  ממוקמות בקניונים גדולים ומפורסמים ברחבי הארץפשל יו

יש בראיות אלה כדי . ונים המנוהלים על ידםבקנינויות כי זו תפתח חאל יופ בהצעה 

במשך לב שימוש שנעשה בתום , להצביע על שימוש נרחב בסימן המבוקש על ידי יופ

 .למעלה משש שנים

 

נעשה זו שבה במשך תקופה דומה ל,  המבוקש על ידהבסימן רחבגם נעמן עשתה שימוש  .12

,  במהלך השניםגדלוו היא הוציאה הוצאות פרסום שהלכו . בסימנה שימושעל יד יופ

 ₪ 150,000- עד כ1996בשנת  ₪ 80,000-כ, לקידום מכירות המוצרים הנושאים את הסימן

נעמן פרסמה את מוצריה הנושאים את הסימן בירחונים ועיתונים שונים כגון ; 2000בשנת 

היא ; "ראש אחד"ו, "הורים וילדים", "פנאי פלוס", "מעריב לנוער", "המודיע", "לאישה"

נייר ו שקיות אריזה ,קופסאות נעליים; פלקטים ומדבקות,  מודעות פרסוםהפיקה

כתבות רבות המפרסמות פורסמו במהלך השנים ; מכתבים נושאים את הסימן המבוקש

כל " ו"המשביר לצרכן"רשתות שיווק כגון ; את המוצרים הנושאים את הסימן המבוקש

יקפי המכירות של נעליים ה; ידי נעמן- מפרסמות את הסימן המבוקש על"נעל סנטר

₪  מיליון 11-לכ₪  מיליון 5.4 נעו בין ,ידי נעמן-אשר נמכרו על, הנושאים את הסימן

נעלי נעמן ; במחירים לצרכן₪  מיליון 25-לכ₪  מיליון 12.6-ובין כ, במחירים סיטונאים

מופיע על הנעליים " YOPPi"הסימן ;  חנויות בישראל50-הנושאים את הסימן נמכרות בכ

, במשך שש שנים לפחות, ראיות אלה מלמדות כי נעמן עשתה שימוש נרחב. צורה בולטתב

  .נעשה בתום לב, כמו שימושה של יופ בסימנה, וגם שימוש זה, בסימן המבוקש על ידה
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דה בשנת י-לשימוש בסימן המסחר המבוקש על יופ טוענת כי נעמן אמנם החלה להיערך .13

על כך אומר כי גם אם נכונה . 1998סימן רק בשנת באולם בפועל החלה את השימוש , 1997

הופך , הרי השימוש הרחב שנעשה בסימן על ידי נעמן במהלך השנים שלאחר מכן, טענה זו

שהרי שני הצדדים עשו , הפרש של שנה אחת בתקופת שימוש לבלתי משמעותי במקרה זה

 . ברציפות ובמשך תקופה דומה, שימוש נרחב בסימניהם

 

,  טענת נעמן כי לא ניתן להסיק מסקנות ברורות לגבי נתוני המכירות של יופאני דוחה את .14

חייק לא ידעה לדייק ולומר איזה חלק מסכומי המכירות ' אמנם גב. חייק' אשר הציגה גב

אולם , מתייחס למכירות בחנויות הרשת ואיזה חלק מתייחס למכירה לחנויות של אחרים

ידי יופ בדבר היקפי המכירות המשמעותיים -צגו עלכדי לפגום בראיות שהולדעתי אין בכך 

 .ובעובדה כי נעשה שימוש רציף בסימן במהלך השנים, של מוצרים הנושאים את הסימן

 

, ידי נעמן- המכירות שהוצגו עללסכומידוחה אני את טענתה של יופ כי אין להתייחס  .15

ינן תואמים באשר הסכומים המפורטים באישור רואה החשבון שצורף לסיכומי נעמן א

ההסבר שנתנה נעמן כי הסכומים , ראשית. את הסכומים המפורטים בתצהיר מטעם נעמן

 הם כוללים סכומי מכירות של מוצרים באשר ,מסר רואה החשבון הם גבוהים יותראשר 

אין חשיבות במקרה דנן , שנית. הוא הסבר מניח את הדעת, אשר לא נושאים את הסימן

אשר שני הצדדים הציגו נתוני מכירות משמעותיים על פני  ב, מדויקיםתלסכומי מכירו

-לא רק מסכומי המכירות למד אנכי על השימוש שנעשה על, שלישית. מספר שנים דומה

אשר את תמציתו הבאתי , תאלא ממכלול חומר הראיו, ידי נעמן בסימן המבוקש על ידה

  .  לעיל

    

 בחרה את הסימן יופ. הצדדיםלא מצאתי כל רבב בנסיבות בחירת הסימנים על ידי  .16

לשווק , שקיימת הייתה אותה עת בשוקהמבוקש על ידה כתוצאה מרצון להשתלב במגמה 

לכן היא החלה לעשות , מוצרים הנושאים מותגים בשפה האנגלית או באותיות לטיניות

נעמן בחרה את הסימן המבוקש בעקבות ". יופ"שימוש בתעתיק הלועזי של סימנה הוותיק 

אשר העלה השגה לגבי אפשרות רישום סימן , ינה שקבלה מבוחן סימני המסחרח בח"דו

 ראיות אשר יהיה די בהן כדי להוביל בפניילא הוצגו . שהיה דומה לסימנו של אחר

גם , בכל מקרה. למסקנה כי כל כוונתה של נעמן הייתה לחקות את סימן המסחר האחר

ח הבוחן מתוך מגמה שלא יהיה " דוהרי משתקנה נעמן את סימנה בשל, אם כך היה הדבר

כך את הפגם אשר עלול היה לפגום בתום לבה בפאה יהרי ר, סימנה כסימנו של אחר

לטבוע , בשנותה את הסימן, לא השתכנעתי כי כוונתה של נעמן הייתה. בבחירת הסימן

 .סימן אשר יהיה דומה לסימנה של יופ
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באופן בלתי תלוי ותם ,  מהצדדיםחלט לומר כי כל אחדבהלסיכום נושא תום הלב ניתן  .17

ולא היה היעדר תום לב מצידם , כסימן מסחר, ארביטרארי, בחר לו סימן שרירותי, לב

 .בבחירת סימניהם
  

המותר לשימוש רק  ® בסמלכי יש בעובדה שנעמן עשתה שימוש , פאני דוחה את טענת יו .18

אני סבור כי . בה כדי לפגום בתום ל, למרות שסימנה לא היה רשום,סימן רשוםלצמוד ב

, מה עוד שמשנודע לה כי אסור הדבר,  לטעות זו שנעשתה על ידהנעמן סיפקה הסבר

 עוד דוחה אני את טענת יופ כי נעמן נוהגת בשיטה של .הפסיקה את השימוש באותו הסמל

דבר שיש בו כדי להצביע על היעדר תום לב , חיקוי ואימוץ סימני מסחר של אחרים

פרט , לא מצאתי בחומר הראיות כל הוכחה לשיטה כזאת. כאןבבחירת הסימן הנדון 

על מנת לחקות סימן של , קודם שינויו, לטענה בעלמה של יופ כי נעמן בחרה את סימנה

 . אחרים

 

לפיה נעמן החלה לפתוח חנויות הנושאות את הסימן , עוד עלי לדחות את טענתה של יופ .19

וזאת , ת חנויות הנושאות את סימנהרק לאחר שיופ החלה בפתיח, ידי נעמן-המבוקש על

אני סבור כי טענה זו מרחיקה לכת ובכל אופן לא . מתוך מגמה ליהנות מהמוניטין של יופ

את החליטה להרחיב ולפתח , כמו יופ, טבעי יותר בעיני לחשוב כי נעמן. הוכחה כדבעי

 .סימנהונושאות את , קות בעיקר את סחורתהוולכן החליטה לפתוח חנויות המשו, עסקיה

 

יופ אורה לנותר לי עוד לדון בבקשתה  של נעמן כי , בטרם אדון בשאלת הרישום המקביל .20

שכן זו האחרונה הוסיפה לסיכומי התשובה שלה , הלמחוק קטע מסיכומי התשובה של

" תת מותג"והיא כי ציבור הצרכנים סבור שסימנה של נעמן הוא , טענה עובדתית חדשה

אולם ניתן ללמוד אותה במשתמע , ה זו לא נטענה במפורשטענ, אכן. של סימנה של יופ

בכל . לעניין מקרי ההטעיה בין סימני הצדדים, חייק בתצהיריה' מהצהרותיה של גב

הרי כפי , שכן גם אם נכונה היא עובדתית ומשפטית, אין בענייננו נפקות לטענה זו, מקרה

, )בתנאים מסוימים(ים החלטתי להורות על המשך הבחינה של שני הסימנ, שנראה להלן

 .   בין סימני הצדדיםהטעיהלמרות קיומה של סכנה של 

 

ומניתוחו לאור , אסכם בשלב הזה את הדברים ואומר כי מחומר הראיות שהונח בפניי .21

מגיע אני ,  לפקודה29פי סעיף -המבחנים להכרעה בין בקשות מתחרות לרישום על

אתי כי יש להעדיף צ במובן זה שלא מ,כפות המאזניים במקרה דנן מאוזנותלמסקנה כי 

לאור .  מתחרתה�על פני זו של רעותה , את זכותה של אחת המבקשות לרישום סימנה

אין ליתן כל משמעות , ההיקפים ואופן השימוש של הצדדים בסימניהם, תקופות השימוש

  . לכך שבקשת נעמן הוגשה כשלושה חודשים לפני שהוגשה בקשת יופ לרישום
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  ילרישום מקב

  

 :הוא קובע כדלקמןו לפקודה דן ברישום מקביל של סימנים 30סעיף  .22
  

או שהיו נסיבות , לב-ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום) א.  (30

רישומם של סימני מסחר זהים , לדעתו, אחרות המצדיקות מיוחדות

על שמם של בעלים , לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין, או דומים

להרשות רישום כאמור בתנאים ובהגבלות שיראה  ארשאי הו, אחדים

  .לנכון או בלעדיהם

תהיה נתונה לערעור לפני ) א(החלטת הרשם לפי סעיף קטן )  ב         (

ערעור כאמור יוגש תוך שלושים יום מיום ; המשפט העליון בית

בערעור יהיו לבית המשפט כל הסמכויות הנתונות ; החלטת הרשם

  .לרשם) א(בסעיף קטן 

  

שתי המבקשות הוכיחו כי קיימת להן הזכות לכך כי הסימן , אני סבור כי במקרה זה .23

כפי . לגמר הליכי הבחינה, כמובן, כפוף, ידן יירשם בפנקס סימני המסחר-המבוקש על

שתי .  במשך תקופה ארוכה ודומהןהן יופ והן נעמן עשו שימוש בסימניה, שראינו לעיל

ותום הלב אפיין את , ידן לרישום בתום לב- עלהחברות בחרו את הסימנים המבוקשים

אה לי כי אין מקרה רנ. ידי שתיהן במהלך שנות השימוש בסימנים-השימוש בסימנים על

,  על מנת להורות על רישום מקביל של שני הסימנים המתחרים,ימתאים מזה שבפני

 .בכפוף לגמר הליכי הבחינה של שניהם

  

וכי , בדה כי הסימנים דומים ביניהם דמיון רב אוכל להתעלם מהעולא, יחד עם זאת  .24

בבואי להורות על רישום מקביל . פרטות הסחורות אשר לגביהן מבוקש הרישום הן זהות

עלי עוד לקחת בחשבון את העובדה כי פרטי לבוש והנעלה הם טובין קרובים , כאמור

ל סכנת הטעיה אציין כי יופ הציגה ראיות מהן ניתן ללמוד על קיומה ש, כמו כן. ביניהם

בהיותן עדות , ידי יופ אינן קבילות-אמנם חלק גדול מן הראיות שהוצגו על. בין הסימנים

 לולא גם.  האחר הוא קביל ויש בו כדי להעלות חשש של הטעיהחלקןאולם , מפי השמועה

  ,אני סבור כי הדמיון החזותי בין הסימנים והיעדר פרטים מבחינים ביניהם, וראיות אל

הצגתי בפני , 2005 בינואר 6בדיון שהתקיים בפני ביום . סכנת הטעיהחשש למעוררים 

וקל היה לי יותר אילו חסכו הצדדים ממני , הצדדים את הצורך ליצור בידול בין הסימנים

- הסימנים המבוקשים עלבשינויאת הצורך לעצב את סימניהם על דרך התניית הרישום 

מרות שהצבעתי בפניהם על לביניהם  משלא השכילו הצדדים להגיע להסכמה .ידם

לא הותירו הם בידי כל ברירה אלא להורות על , יהתוצאה האפשרית של ההליך שבפני

 .כפוף לגמר הליכי הבחינה ותוך התניית הרישום בתנאים, רישום מקביל של הסימנים
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  סוף דבר

  

זאת ,  שבפניאני מורה כי הליכי הבחינה יימשכו לגבי שתי הבקשות לרישום, לאור כל לעיל .25

 :בתנאים הבאים

בקשת יופ תשונה באופן שהסימן המבוקש יהיה זהה באופן הכיתוב ובצבעים   .א

אם בתום הליך הבחינה . שהוא צילום חזית חנות של יופ, 2-למופיע במוצג ח

, 2- שהשימוש בסימן ייעשה בדומה לחיהיה הרישום על תנאי, תירשם בקשתה

 :כך
  

  

 
  

 

שהסימן המבוקש יהיה זהה באופן הכיתוב ובצבעים בקשתה נעמן תשונה באופן   .ב

אם בתום הליך הבחינה תירשם . שהוא צילום חזית חנות של נעמן, 1-למופיע בח

 :כך, 1- שהשימוש בסימן ייעשה בדומה לחיהיה הרישום על תנאי, בקשתה

 
  

  

 

דברי הלבשה וכיסוי : "בקשת יופ תשונה גם באופן שפרטת הסחורות תהיה  .ג

 ."ראש

 ".דברי הנעלה: "עמן תשונה גם באופן שפרטת הסחורות תהיהבקשת נ  .ד
  

 .כל צד ישא בהוצאותיו, בנסיבות העניין  .26
  

             

  

  

  ישראל אקסלרד

  

  קניין רוחניבפוסק 
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