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Luật SHTT được Quốc hội 
thông qua năm 2005 và 
được sửa đổi bổ sung năm 
2009. Luật ra đời trong bối 

cảnh Việt Nam đang trong giai đoạn 
đàm phán gia nhập Tổ chức Thương 
mại thế giới (WTO). Do đó, Luật đã 
được xây dựng với mục tiêu đảm bảo 
sự tương thích giữa các quy định về 
SHTT của Việt Nam với các công ước 
quốc tế mà Việt Nam là thành viên và 
dự định trở thành thành viên vào lúc 
đó (như Hiệp định TRIPS). 

Về cơ bản, Luật đã tập hợp, kế 
thừa, bổ sung, hệ thống hóa và nâng 
cao tính pháp lý của những quy định 
về SHTT nhằm tạo ra một hệ thống 
pháp luật SHTT thống nhất, đầy đủ, 
hiệu quả và đủ mạnh ở Việt Nam, đáp 
ứng những yêu cầu của Hiệp định 
TRIPS và phù hợp với thông lệ quốc 
tế. Luật SHTT ra đời còn đồng thời 
khắc phục những thiếu sót và giảm 
tối đa những mâu thuẫn, chồng chéo 
của các quy định về SHTT trong các 
văn bản pháp luật khác nhau, và do 
đó giúp việc thực hiện Luật thuận lợi 
hơn.

Trải qua hơn 10 năm thực thi, 
chúng ta đã nhận thức được tầm 
quan trọng của SHTT và dần đưa 
SHTT vào cuộc sống. Các cơ quan 

nhà nước liên quan đến lĩnh vực 
SHTT, điển hình là Cục SHTT đã 
tổ chức thi hành khá hiệu quả Luật 
SHTT, tạo mọi điều kiện thuận lợi 
nhất để bảo hộ quyền SHTT. Tuy 
nhiên, nếu đánh giá một cách kỹ 
lưỡng về cả phương diện nội dung 
lẫn thi hành pháp luật chúng ta vẫn 
thấy còn những hạn chế, bất cập cần 
được xem xét nghiên cứu sửa đổi, bổ 
sung cũng như khắc phục. Dưới đây 
là một số vấn đề hạn chế của pháp 
luật SHTT và thực thi pháp luật SHTT 
liên quan đến nhãn hiệu.

Về hình thức nhãn hiệu
Khoản 1 Điều 72 Luật SHTT quy 

định:  “Nhãn hiệu được bảo hộ nếu 
đáp ứng các điều kiện: là dấu hiệu 
nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ 
ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình 
ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu 
tố đó, được thể hiện bằng một hoặc 
nhiều màu sắc”. Như vậy, pháp luật 
Việt Nam chỉ quy định dấu hiệu “nhìn 
thấy” có thể được đăng ký là nhãn 
hiệu. Mặc dù quy định này vẫn phù 
hợp với quy định tại Điều 15 Hiệp 
định TRIPS bởi điều này cho phép: 
“Các thành viên có thể quy định rằng 
điều kiện để được đăng ký là các dấu 
hiệu phải là dấu hiệu nhìn thấy được”. 
Tuy nhiên, bản chất của nhãn hiệu là 

khả năng phân biệt hàng hóa/dịch vụ 
này với hàng hóa/dịch vụ khác. Theo 
Điều 15 Hiệp định TRIPS thì bất kỳ 
một dấu hiệu hoặc tổ hợp các dấu 
hiệu nào có khả năng phân biệt hàng 
hoá hoặc dịch vụ của một doanh 
nghiệp với hàng hoá hoặc dịch vụ của 
các doanh nghiệp khác đều có thể 
được công nhận là nhãn hiệu hàng 
hoá. Chính vì vậy, việc chỉ quy định 
dấu hiệu “nhìn thấy được” như Luật 
SHTT hiện tại đang hạn chế phạm vi 
được bảo hộ như là nhãn hiệu.

Đã có rất nhiều quốc gia trên thế 
giới (Anh, Mỹ, các nước EU) chấp 
nhận bảo hộ các hình thức mới của 
nhãn hiệu, hay còn gọi là nhãn hiệu 
phi truyền thống (non-traditional 
Trademark) như nhãn hiệu âm thanh, 
nhãn hiệu mùi, nhãn hiệu vị. Mới đây 
nhất, trong Hiệp định TPP cũng đã 
có quy định: “Không bên nào được 
quy định rằng dấu hiệu phải được 
nhìn thấy  bằng mắt như một điều 
kiện để đăng ký, cũng không được từ 
chối việc đăng ký nhãn hiệu là một 
âm thanh đơn thuần. Ngoài ra, mỗi 
bên phải nỗ lực để cho phép đăng ký 
nhãn hiệu mùi hương” (Điều 18.18).

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, 
các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với 
cạnh tranh từ nhiều góc độ, do đó với 

Hoàn thiện các quy định pháp luật về SHTT liên quan đến nhãn hiệu 
trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Diệp Thị Thanh Xuân
Cục Sở hữu trí tuệ

Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) ra đời đã góp phần đưa SHTT đi vào cuộc sống, bảo hộ các đối tượng 
SHTT, thúc đẩy sáng tạo, đáp ứng các yêu cầu cơ bản cho hội nhập quốc tế về SHTT nói riêng, hội 
nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước nói chung. Tuy nhiên, nếu xem xét một cách 
kỹ lưỡng cả về phương diện nội dung lẫn thi hành pháp luật SHTT, vẫn còn một số vấn đề khiến cho 
việc thực thi Luật gặp nhiều khó khăn. Bài viết phân tích những hạn chế, bất cập của Luật SHTT liên 
quan đến nhãn hiệu, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật SHTT về nhãn hiệu.
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phạm vi hình thức bảo hộ nhãn hiệu 
như hiện tại sẽ là rào cản cho các 
doanh nghiệp để bảo hộ các quyền 
SHTT của mình.

Việc sử dụng nhãn hiệu
Theo Điểm d Khoản 1 Điều 95 

Luật SHTT, văn bằng bảo hộ nhãn 
hiệu bị chấm dứt hiệu lực trong 
trường hợp: “Nhãn hiệu không được 
chủ sở hữu hoặc người được chủ sở 
hữu cho phép sử dụng trong thời hạn 
5 năm liên tục trước ngày có yêu cầu 
chấm dứt hiệu lực mà không có lý do 
chính đáng, trừ trường hợp việc sử 
dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại 
trước ít nhất 3 tháng tính đến ngày 
có yêu cầu chấm dứt hiệu lực”. Quy 
định này mặc dù đã ràng buộc chủ 
sở hữu (hoặc người được chủ sở hữu 
cho phép sử dụng) phải sử dụng 
nhãn hiệu sau khi đăng ký, tránh 
tình trạng đăng ký nhưng không sử 
dụng gây ảnh hưởng đến quyền lợi 
của các chủ thể khác. Tuy nhiên, 
quy định thời hạn 5 năm là quá dài. 
Bên cạnh đó, Khoản 5 Điều 124 Luật 
SHTT quy định sử dụng nhãn hiệu là 
việc thực hiện các hành vi sau đây: 
a) Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên 
hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương 
tiện kinh doanh, phương tiện dịch 
vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động 
kinh doanh; b) Lưu thông, chào bán, 
quảng cáo để bán, tàng trữ để bán 
hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo 
hộ; c) Nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ 
mang nhãn hiệu được bảo hộ. Tuy 
nhiên, những quy định nêu trên chỉ là 
những quy định về cách thức sử dụng 
nhãn hiệu. Trong khi đó, Luật SHTT 
lại không có quy định rõ ràng về hình 
thức sử dụng nhãn hiệu trên phương 
diện mẫu nhãn hiệu sử dụng, kích cỡ, 
vị trí sử dụng… Trên thực tế, có rất 
nhiều chủ sở hữu nhãn hiệu khi sử 
dụng nhãn hiệu trên sản phẩm của 
mình đã thay đổi (về đường nét, font 
chữ, màu sắc…), sử dụng kết hợp với 
các dấu hiệu/nhãn hiệu khác (thêm 
chi tiết trang trí, minh họa, dùng kèm 
các dấu hiệu chữ khác).

Theo Điều 5.C-2 Công ước Paris 
thì “Việc chủ nhãn hiệu hàng hoá sử 
dụng nhãn hiệu theo mẫu khác biệt 
về chi tiết, nhưng không làm thay đổi 
tính phân biệt của nhãn hiệu theo 
mẫu đã được đăng ký tại một nước 
thành viên bất kỳ của liên minh sẽ 
không dẫn tới việc đình chỉ đăng ký 
và không thể hạn chế sự bảo hộ đã 
dành cho nhãn hiệu”. 

Trong một số trường hợp, việc 
không có quy định cụ thể nêu trên 
đã gây bối rối cho chủ sở hữu nhãn 
hiệu trong việc chứng minh hành vi 
sử dụng nhãn hiệu của mình, cũng 
như gây khó khăn cho các cơ quan 
quản lý và thực thi. Chính vì vậy, nếu 
có quy định tương ứng, phù hợp với 
Công ước Paris sẽ tạo điều kiện tốt 
hơn cho chủ sở hữu nhãn hiệu trong 
việc thực thi quyền của mình đối với 
nhãn hiệu.

Về nghĩa vụ chứng minh của 
chủ sở hữu nhãn hiệu trong trường 
hợp có đề nghị chấm dứt hiệu lực 
do không sử dụng

Cục SHTT sẽ xem xét đơn yêu 
cầu đình chỉ đơn đăng ký nhãn hiệu 
nếu đơn đó được nộp kèm với các 
bằng chứng về việc nhãn hiệu đó 
đã không được “sử dụng trong thời 
hạn 5 năm liên tục”. Tuy nhiên, pháp 
luật SHTT không có quy định về việc 
những bằng chứng nào sẽ được chấp 
nhận và được xem xét dẫn đến việc 
áp dụng không thống nhất tại Cục 
SHTT. Trong một số trường hợp, Cục 
SHTT chấp nhận các bằng chứng 
thu thập được trong điều tra thực tế 
nhưng trong một số trường hợp khác 
thì chỉ các bằng chứng do một số 
đơn vị chuyên môn (như Trung tâm 
Thông tin công nghiệp và thương 
mại - Bộ Công thương) cung cấp mới 
được chấp nhận. Điều này dẫn đến 
vị thế độc quyền của các cơ quan 
này, hệ quả là chi phí rất lớn mà chất 
lượng điều tra không cao.

Nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu 
thuộc về chủ sở hữu nhãn hiệu, do đó 
chủ sở hữu nhãn hiệu đương nhiên 

phải có nghĩa vụ tự bảo vệ mình khi 
có đề nghị chấm dứt hiệu lực đối với 
nhãn hiệu của mình. Hay nói cách 
khác, chủ sở hữu nhãn hiệu phải 
có nghĩa vụ chứng minh hành vi sử 
dụng nhãn hiệu của mình bằng cách 
đưa ra các chứng cứ chứng minh phù 
hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 
124 Luật SHTT. Do vậy, để chấm dứt 
hiệu lực một văn bằng bảo hộ nhãn 
hiệu do không sử dụng thì chỉ cần 
có đơn của bên thứ ba yêu cầu và 
các chứng cứ chứng minh (nếu có - 
không bắt buộc). Trong trường hợp 
chủ sở hữu nhãn hiệu không chứng 
minh (im lặng) hoặc các chứng cứ 
chứng minh không thuyết phục, Cục 
SHTT sẽ xem xét chấm dứt hiệu lực 
của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu đó. 
Cục SHTT không nên từ chối đề nghị 
chấm dứt hiệu lực của bên thứ ba với 
các lý do liên quan đến chứng cứ về 
việc không sử dụng.

Về nhãn hiệu nổi tiếng và thủ 
tục ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng

Nhãn hiệu nổi tiếng được quy định 
tại Điều 75 Luật SHTT với các tiêu 
chí: 1) Số lượng người tiêu dùng liên 
quan đã biết đến nhãn hiệu thông 
qua việc mua bán, sử dụng hàng 
hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc 
thông qua quảng cáo; 2) Phạm vi 
lãnh thổ mà hàng hóa, dịch vụ mang 
nhãn hiệu đã được lưu hành; 3) 
Doanh số từ việc bán hàng hóa hoặc 
cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu 
hoặc số lượng hàng hóa đã được bán 
ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp; 
4) Thời gian sử dụng liên tục nhãn 
hiệu; 5) Uy tín rộng rãi của hàng hóa, 
dịch vụ mang nhãn hiệu; 6) Số lượng 
quốc gia bảo hộ nhãn hiệu; 7) Số 
lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu 
là nổi tiếng; 8) Giá chuyển nhượng, 
giá chuyển giao quyền sử dụng, giá 
trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu. 
Bên cạnh đó, Điểm 42 Thông tư số 
1/2007/TT-BKHCN cũng quy định 
thêm những tài liệu để chứng minh 
nhãn hiệu là nổi tiếng.

Tuy nhiên, dễ dàng nhận thấy là 
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những quy định trên chỉ mang tính 
liệt kê chứ không có quy định mang 
tính định lượng nào để xác định cụ 
thể một nhãn hiệu có phải là nổi tiếng 
hay không. Ví dụ: Bao nhiêu quốc 
gia/vùng lãnh thổ mà nhãn hiệu bảo 
hộ là đủ để coi là nhãn hiệu nổi tiếng? 
Hay nhãn hiệu có cần phải được sử 
dụng và nổi tiếng ở Việt Nam thì mới 
được coi là nhãn hiệu nổi tiếng hay 
không?... Hơn nữa, hiện nay các văn 
bản hướng dẫn Luật SHTT mới chỉ 
thừa nhận nhãn hiệu nổi tiếng thông 
qua thủ tục tố dụng dân sự hoặc theo 
quyết định công nhận của Cục SHTT. 
Về cơ bản, Luật SHTT không có quy 
định cụ thể về thủ tục công nhận 
nhãn hiệu nổi tiếng. Việc này gây khó 
khăn cho cả chủ sở hữu nhãn hiệu 
nổi tiếng và các cơ quan thực thi. 
Nếu không có quyết định công nhận 
nhãn hiệu nổi tiếng của Cục SHTT 
hoặc tòa án thì với mỗi vụ việc khác 
nhau chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng 
lại phải thu thập bằng chứng chứng 
minh nhãn hiệu của mình là nổi tiếng. 
Việc này gây phiền hà, tốn kém về 
tiền bạc và thời gian, đồng thời cũng 
gây khó khăn cho cơ quan thực thi 
phải mất thời gian xem xét và đánh 
giá lại chứng cứ, dẫn đến kéo dài thời 
gian giải quyết tranh chấp.  Vì vậy, 
việc quy định thủ tục công nhận và 
ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng là cần 
thiết để giảm bớt khó khăn, vướng 
mắc cho cả chủ sở hữu nhãn hiệu nổi 
tiếng và cơ quan thực thi.

Về vấn đề xung đột quyền giữa 
nhãn hiệu và tên thương mại

Pháp luật SHTT đã có những quy 
định nhằm ngăn ngừa và giải quyết 
hiện tượng xung đột quyền trong bảo 
hộ nhãn hiệu và tên thương mại. Tuy 
nhiên, quy định về phạm vi bảo hộ 
quyền đối với tên thương mại chưa rõ 
ràng và khó thực hiện. Cụ thể trong 
Điều 76 Luật SHTT quy định: “Tên 
thương mại được bảo hộ nếu có khả 
năng phân biệt chủ thể kinh doanh 
mang tên thương mại đó với chủ thể 
kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực 
và khu vực kinh doanh”, tuy nhiên rất 

khó để xác định phạm vi “khu vực 
kinh doanh”. Trên thực tế, qua các 
vụ việc do Cục SHTT xử lý trong quá 
trình xác lập quyền, dường như Cục 
mặc nhiên xác định phạm vi bảo hộ 
tên thương mại trên toàn lãnh thổ 
Việt Nam.

Bên cạnh đó, Điểm k Khoản 2 
Điều 74 Luật SHTT quy định một 
trong những trường hợp để nhãn hiệu 
bị coi là không có khả năng phân biệt 
và bị từ chối bảo hộ nếu nhãn hiệu đó 
là “Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với 
tên thương mại đang được sử dụng 
của người khác, nếu việc sử dụng 
dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho 
người tiêu dùng về nguồn gốc hàng 
hoá, dịch vụ”. Trên thực tế, không 
phải trường hợp nào dấu hiệu trùng 
hoặc tương tự với tên thương mại 
cũng có khả năng làm cho người tiêu 
dùng nhầm tưởng về nguồn gốc hàng 
hóa, dịch vụ. Trong quá trình thẩm 
định đơn đăng ký nhãn hiệu, việc tra 
cứu xem liệu nhãn hiệu xin đăng ký 
có trùng hoặc tương tự với tên thương 
mại của người khác hay không rất 
khó khăn vì Việt Nam không có hệ 
thống cơ sở dữ liệu thông tin về 
doanh nghiệp chung thống nhất. 

Qua một số phân tích nêu trên có 
thể thấy Luật SHTT còn có những 
quy định chưa rõ ràng, dễ gây hiểu 
lầm, dẫn đến áp dụng Luật thiếu nhất 
quán và tạo điều kiện cho việc thực 
thi pháp luật SHTT một cách cảm 
tính. Từ những hạn chế phân tích ở 
trên, để góp phần hoàn thiện pháp 
luật SHTT, đảm bảo môi trường cạnh 
tranh lành mạnh, chúng tôi xin có 
một số kiến nghị sau:

Một là, phải bổ sung các quy định, 
khái niệm còn thiếu ít nhất là trong sự 
nhất quán với các Công ước quốc tế 
mà Việt Nam đã là thành viên, những 
quy định đã có thì phải được giải thích 
rõ ràng hơn trong luật hoặc trong văn 
bản dưới luật. Ví dụ như quy định thế 
nào là nhãn hiệu đã được sử dụng 
rộng rãi, thủ tục công nhận nhãn hiệu 
nổi tiếng…

Hai là, nên xem xét việc tách 
Luật SHTT ra thành các luật chuyên 
ngành hẹp như luật sáng chế, luật 
nhãn hiệu, luật bản quyền… để đảm 
bảo các quy phạm pháp luật chuyên 
biệt được quy định chi tiết và cụ thể 
hơn. Điều này hoàn toàn phù hợp với 
thông lệ quốc tế.

Ba là, đối với nhãn hiệu, nên sửa 
đổi Luật SHTT theo hướng quy định 
phạm vi rộng hơn những dấu hiệu có 
khả năng được bảo hộ là nhãn hiệu 
hàng hoá như: không gian ba chiều, 
âm thanh, thậm chí cả các dấu hiệu 
mùi, vị. Thời  hạn “5 năm liên tục 
trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu 
lực” tại  Điểm d Khoản 1 Điều 95 Luật 
SHTT cần được điều chỉnh lại còn 3 
năm vì đây là thời gian hợp lý, đủ 
để chứng minh việc không sử dụng 
nhãn hiệu của chủ đơn.

Bốn là, trong giải quyết vấn đề 
xung đột quyền giữa nhãn hiệu và 
tên thương mại, Luật SHTT cần quy 
định cụ thể hơn nữa về việc bảo hộ 
tên thương mại cũng như xác định 
phạm vi bảo hộ (phần mô tả và phần 
tên riêng trong tên thương mại có 
trùng hoàn toàn với tên của doanh 
nghiệp trong đăng ký kinh doanh 
hay không); thời điểm tên thương mại 
được bảo hộ trong trường hợp doanh 
nghiệp chưa được thành lập nhưng 
tên doanh nghiệp đã được thể hiện 
trong các giấy tờ giao dịch nhằm 
chuẩn bị cho việc thành lập doanh 
nghiệp như giải phóng mặt bằng, huy 
động vốn; cơ quan xác lập quyền đối 
với nhãn hiệu sẽ không xử lý xung 
đột giữa nhãn hiệu và tên thương mại 
mà xung đột này sẽ được xử lý trong 
quá trình thực thi quyền tại tòa án; 
chỉ từ chối bảo hộ nhãn hiệu nếu dấu 
hiệu nêu trong đơn đăng ký trùng với 
tên thương mại đã được biết đến rộng 
rãi ở Việt Nam và việc sử dụng dấu 
hiệu đó có khả năng gây nhầm lẫn về 
nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ ?


