
Ngày 30/11/2023,  Bộ  Khoa học và Công nghệ đã ban
hành Thông tư 23/2023/TT-BKHCN hướng dẫn Luật
Sở hữu trí tuệ (SHTT) và Nghị định 65/2023/NĐ-CP
hướng dẫn Luật SHTT về sở hữu công nghiệp, bảo vệ
quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây
trồng và quản lý nhà nước về SHTT liên quan đến thủ
tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm
thông tin sở hữu công nghiệp (Thông tư 23). Thông
tư 23 có nhiều nội dung nổi bật đáng lưu ý cho các
doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục xác
lập quyền đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp
như sau:

Thứ nhất, quy định cụ thể các trường hợp đơn đăng
ký không hợp lệ. Đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu
công nghiệp bị coi là không hợp lệ nếu:

(i) Người nộp đơn không có quyền đăng ký theo quy
định của Luật SHTT;
(ii) Cách thức nộp đơn trái với quy định tại Điều 89,   
Luật SHTT. Ví dụ, một doanh nghiệp nước ngoài
không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam
trực tiếp nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công
nghiệp mà không thông qua đại diện hợp pháp tại
Việt Nam thì bị coi là trái với quy định của Điều 89.
(iii) Đối tượng sở hữu công nghiệp nêu trong đơn
không được Nhà nước bảo hộ theo quy định của Luật
SHTT, ví dụ như nộp đơn xin đăng ký một phương
pháp để thực hiện kinh doanh với danh nghĩa là sáng
chế sẽ bị coi là không hợp lệ.
(iv) Đơn đăng ký sáng chế được nộp trái với quy định
về kiểm soát an ninh đối với sáng chế trước khi đăng
ký ở nước ngoài, kể cả trường hợp đơn quốc tế nộp
trực tiếp cho Văn phòng quốc tế.
(v) Người nộp đơn không nộp đủ phí và lệ phí, trong
đó bao gồm trường hợp chưa nộp đủ lệ phí nộp đơn,
phí công bố đơn, phí thẩm định đơn và phí tra cứu
thông tin phục vụ thẩm định, trừ phí tra cứu thông tin
phục vụ thẩm định và phí thẩm định nội dung đối với
đơn đăng ký sáng chế nếu trong đơn không có yêu
cầu thẩm định nội dung.
(vi) Không đáp ứng các yêu cầu về hình thức (có thiếu
sót) như: không đáp ứng các yêu cầu về số lượng bản
của một trong số các loại tài liệu bắt buộc phải có;
khô
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không đáp ứng các yêu cầu về hình thức trình bày;
đơn đăng ký nhãn hiệu không ghi rõ loại nhãn hiệu
được đăng ký, thiếu phần mô tả nhãn hiệu; không
phân loại sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, hàng hóa,
dịch vụ mang nhãn hiệu, hoặc phân loại không chính
xác mà người nộp đơn không nộp phí phân loại;
không có văn bản ủy quyền hợp lệ trường hợp đơn
nộp thông qua đại diện, v.v.

Thứ hai, điều chỉnh lại một số thời hạn trong thủ tục
phản đối đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, cụ thể
như sau:

(i) Thời hạn trả lời của người nộp đơn: Trước đây, khi
Cục SHTT nhận được ý kiến bằng văn bản của một
bên đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và xét
thấy ý kiến này có cơ sở, Cục SHTT sẽ thông báo
cho người nộp đơn đăng ký về ý kiến này và ấn định
thời hạn tối đa là 01 tháng kể từ ngày ra thông báo
để người nộp đơn trả lời bằng văn bản. Tuy nhiên
theo Thông tư 23, thời hạn để người nộp đơn trả lời
bằng văn bản được ấn định tối đa là 02 tháng kể từ
này Cục ra thông báo, lâu hơn so với quy định tại
Thông tư trước đó.

(ii) Thời hạn thông báo liên quan đến thủ tục khởi
kiện tại Tòa án: Trường hợp ý kiến của người phản
đối liên quan đến quyền đăng ký của người nộp đơn
và Cục SHTT thông báo cho người phản đối nộp đơn
khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định của
pháp luật về tố tụng dân sự, người phản đối nộp bản
sao thông báo thụ lý vụ án của Tòa án trong thời hạn
02 tháng kể từ ngày Cục SHTT ra thông báo để Cục
xem xét tạm dừng việc xử lý đơn và chờ kết quả giải
quyết tranh chấp của Tòa án. Thời hạn này dài hơn
so với thời hạn 01 tháng quy định trước đây.
Việc tăng thời hạn nêu trên đã tạo điều kiện thuận
lợi hơn cho cả người nộp đơn và người phản đối về
mặt thời gian để chuẩn bị hồ sơ tài liệu cho cơ quan
nhà nước trong trường hợp trên. Cũng cần lưu ý, việc
thay đổi về thời hạn này sẽ áp dụng cho cả các đơn
phản đối được nộp từ ngày 01/01/2023 phù hợp với
quy định của Luật SHTT nhưng chưa được Cục SHTT
xử lý xong.
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Thứ ba, bổ sung quy định về việc dịch các tài liệu kèm
đơn phản đối sang tiếng Việt: Thông tư 23 quy định ý
kiến phản đối đơn đăng ký sở hữu công nghiệp phải
được làm bằng tiếng Việt, trường hợp doanh nghiệp nộp
tài liệu bằng ngôn ngữ khác kèm ý kiến phản đối thì sẽ
phải dịch các tài liệu này sang tiếng Việt nếu Cục SHTT
có yêu cầu. Các doanh nghiệp nước ngoài và các doanh
nghiệp đối mặt với vụ việc có yếu tố nước ngoài cần đặc
biệt lưu ý quy định này khi thực hiện thủ tục phản đối
đơn tại Cục SHTT. Trên thực tế, đối với một vụ việc có
tính chất phức tạp và có nhiều vấn đề cần làm rõ như
chứng minh một nhãn hiệu nước ngoài nổi tiếng tại Việt
Nam, doanh nghiệp sẽ cần nộp nhiều hồ sơ, tài liệu nước
ngoài cho Cục SHTT nhằm chứng minh cho lập luận của
mình trong đơn phản đối. Để quá trình xử lý đơn phản
đối tại Cục SHTT có hiệu quả về thời gian, doanh nghiệp
phản đối đơn có thể xem xét chủ động dịch sang tiếng
Việt trước một số tài liệu cơ bản có thông tin liên quan
trựctrực tiếp đến các lập luận trong đơn phản đối của mình, và nộp ngay các bản dịch tiếng Việt kèm đơn phản đối,
mà không chờ yêu cầu sau này của Cục SHTT một cách bị động. Việc này hỗ trợ cho Cục SHTT nắm bắt được
nhanh thông tin để đánh giá các căn cứ phản đối, qua đó giúp quá trình giải quyết và bảo vệ lợi ích của doanh
nghiệp phản đối một cách kịp thời.

Thứ tư, quy định cụ thể về yếu tố “dụng ý xấu” khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu: Hiện tại, Luật SHTT sửa đổi, bổ
sung năm 2022 đã có quy định đề cập nhưng chưa có định nghĩa cụ thể về yếu tố “dụng ý xấu”. Thông tư 23 đã
quy định một số dấu hiệu của yếu tố này trong các trường hợp huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu nếu
người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có dụng ý xấu, cụ thể:

(i) Tại thời điểm nộp đơn, người nộp đơn biết hoặc có cơ sở để biết nhãn hiệu mình đăng ký trùng hoặc tương tự
đến mức khó phân biệt với một nhãn hiệu đang được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam hoặc nhãn hiệu nổi tiếng tại
các nước khác cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự; và
(ii) Việc đăng ký nhằm lợi dụng danh tiếng, uy tín của nhãn hiệu đó để thu lợi; hoặc chủ yếu nhằm mục tiêu bán
lại, cấp phép hoặc chuyển giao quyền đăng ký cho người có nhãn hiệu; hoặc nhằm mục tiêu ngăn chặn khả năng
gia nhập thị trường của người có nhãn hiệu để hạn chế cạnh tranh; hoặc các hành vi trái với tập quán thương mại
lành mạnh khác.

Có thể nhận thấy, phạm vi áp dụng điều khoản này khá rộng do xem xét cho cả trường hợp “nhãn hiệu nổi tiếng
tại các nước khác”. Cũng theo Thông tư 23, yếu tố “dụng ý xấu” cũng sẽ được xem xét trong quá trình xử lý đơn
đăng ký nhãn hiệu. Điều này phù hợp với quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 117, Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm
2022 quy định về việc đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ nếu có cơ sở để khẳng định người
nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu. Với quy định này, các doanh nghiệp đã sở hữu nhãn hiệu tại nước
ngoài nhưng chưa kịp đăng ký, triển khai hoạt động kinh doanh với nhãn hiệu của mình tại Việt Nam sẽ thuận lợi
hơn trong việc giành lại quyền và lợi ích hợp pháp đối với nhãn hiệu của mình mà bị một bên thứ ba khác đăng ký
trước tại Việt Nam. Việc hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nói trên được áp dụng đối với các đơn đăng ký nhãn
hiệu được nộp từ ngày 01/01/2023.
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TRANG 3

Thông tư 23 đã có quy định hướng dẫn Luật SHTT và Nghị định 65/2023/NĐ-CP cụ thể, qua đó giúp các chủ thể
quyền sở hữu công nghiệp bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách hiệu quả hơn. Mặc dù vậy,
các doanh nghiệp vẫn có thể gặp khó khăn và vướng mắc trong việc áp dụng một số quy định mới trong Thông
tư. Một ví dụ của điều này là quy định chứng minh về việc trái với tập quán thương mại lành mạnh, do vấn đề này
liên quan đến nội dung của tập quán thương mại mang tính quốc tế và doanh nghiệp cần bỏ nhiều thời gian trong
việc nghiên cứu và đánh giá khả năng áp dụng quy định này. Thông tư 23 có hiệu lực ngay từ thời điểm ban hành
là ngày 30/11/2023, do đó các doanh nghiệp cần lưu ý nghiên cứu các quy định của Thông tư này, trong đó bao
gồm cả hướng dẫn về điều khoản chuyển tiếp để kịp thời đảm bảo tuân thủ và phòng ngừa rủi ro pháp lý trong
quá trình xác lập quyền, bảo vệ quyền SHTT của mình.

Một số bình luận và khuyến nghị


