 Tính liên quan của hàng hóa/dịch vụ có ý nghĩa như thế nào đối với việc đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam?Tính liên quan của hàng hóa/dịch vụ 
Tính liên quan của hàng hóa/dịch vụ


Bản chất của hàng hóa hoặc dịch vụ là một trong hai yếu tố tiên quyết (cùng với mẫu nhãn hiệu) trong việc xác định khả năng đăng ký của nhãn hiệu tại Việt Nam. Trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, việc xem xét các hàng hóa hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu được sử dụng có ý nghĩa quan trọng. Thông qua một trường hợp thực tế mà KENFOX IP & Law Office đã thành công trong việc đảo ngược thông báo từ chối đăng ký nhãn hiệu, bài viết này cung cấp cách hiểu về tính liên quan của hàng hóa/dịch vụ và tầm quan trọng của nó trong quá trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Các yếu tố quyết định liệu hai hàng hóa hoặc dịch vụ có được coi là liên quan với nhau hay không và cách thức áp dụng các yếu tố này trong thực tế cũng sẽ được bàn luận chi tiết.. 

Bối cảnh

Nhiều nhãn hiệu xin đăng ký tại Việt Nam đã bị từ chối bảo hộ do bị cho là tương tự nhau xét về nhãn hiệu và hàng hóa/dịch vụ đi kèm. Mặc dù không quá phức tạp để xác định liệu nhãn hiệu nộp sau có tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước hay không, nhưng việc phân tích tính tương tự của hàng hóa/dịch vụ đi kèm với các nhãn hiệu này đòi hỏi cách đánh giá cẩn trọng. Vì vậy, các luật sư nhãn hiệu có kinh nghiệm sẽ ưu tiên chứng minh tính liên quan của hàng hóa/dịch vụ mang các nhãn hiệu được xem xét để vượt qua các từ chối tạm thời đối với nhãn hiệu xin đăng ký mà thoạt đầu nhìn có vẻ khá tương tự với nhãn hiệu có trước. Để minh họa cho điều này, vui lòng xem vụ việc liên quan đến nhãn hiệu bị Cục Sở hữu Trí tuệ (Cục SHT) từ chối với các chi tiết cụ thể dưới đây:

	Nhãn hiệu xin đăng ký
 
	Nhãn hiệu có trước 


	Nhóm 09: Bản hướng dẫn điện tử có thể tải về được để hướng dẫn về du lịch, nơi ăn chốn ở, thành phố, nông thôn, biển, sông, hồ, các hoạt động ngắm cảnh và văn hóa; phần mềm máy tính có thể tải về được để đặt kế hoạch đi du lịch và nghỉ ngơi và đặt chỗ đi du lịch và chỗ ở tạm thời.

	Nhóm 09: Các file âm nhạc có thể tải về được, các ấn phẩm có thể tải về được, sách điện tử có thể tải về được, thiết bị xử lý dữ liệu, bộ nhận hình ảnh và âm thanh; các phương tiện điện tử có nhạc được ghi trước; các thiết bị để ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh; phần mêm máy tính cho điện thoại di động; chương trình trò chơi máy tính; các phương tiện điện tử không phải để nghe nhạc đã ghi sẵn.

	Nhóm 35: Chức năng văn phòng; 
Tập hợp vì lợi ích của người khác các hàng hóa như: công cụ để viết, ảnh, văn phòng phẩm, sổ nhật ký, lịch, số lịch công tác cá nhân, áp phích, đề can tự dịch, tú lơ khơ, bản đồ, trò chơi, đồ chơi, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, các sản phẩm để chơi thể thao và tập gym, túi dui lịch, ô để cho khách hàng dễ xem xét và mua chúng tại các cửa hàng du lịch.
Tập hợp vì lợi ích của người khác các hàng hóa như: công cụ để viết, ảnh, văn phòng phẩm, sổ nhật ký, lịch, số lịch công tác cá nhân, áp phích, đề can tự dịch, tú lơ khơ, bản đồ, trò chơi, đồ chơi, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, các sản phẩm để chơi thể thao và tập gym, túi dui lịch, ô để giúp cho khách hàng xem xét được dễ dàng trong các catalog du lịch bằng cách đặt mua qua thư hoặc qua các phương tiện viễn thông.
	Nhóm 35: Đấu giá; cho thuê không gian quảng cáo và các tài liệu quảng cáo; đại lý quảng cáo; tạo và cập nhật các tài liệu quảng cáo; dịch vụ tiếp thị; cung cấp thông tin kinh doanh và tiếp thị; quan hệ công chúng; nghiên cứu thị trường; phổ biến quảng cáo cho người khác qua mạng Internet; cung cấp danh bạ thông tin thương mại trực tuyến trên mạng Internet; biên soạn các thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tìm kiếm dữ liệu trong tập tin máy tính cho người khác; xúc tiến bán hàng cho những người khác.







Những hành động nào đã được thực hiện để vượt qua thông báo từ chối của Cục SHTT?Tính liên quan của hàng hóa/dịch vụ 


Để chứng minh rằng khả năng gây nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu đã không được thiết lập, đội ngũ của KENFOX đã sử dụng phương pháp tiếp cận toàn diện để phân tích và phân biệt giữa nhãn hiệu xin đăng ký với nhãn hiệu đối chứng, tập trung vào các thuộc tính khác nhau của nhãn hiệu như yếu tố cấu thành, ý nghĩa và ấn tượng thương mại. Tuy nhiên, những nỗ lực không chỉ dừng lại ở đó, chúng tôi chú trọng vào việc phân tích sự khác biệt giữa hàng hóa/dịch vụ mang hai nhãn hiệu, sau khi khách hàng đồng ý loại bỏ một số hàng hóa và dịch vụ trong Nhóm 09 và 35. Với các phân tích thấu đáo và thuyết phục về tính không liên quan của hàng hóa/dịch vụ mặc dù rơi vào cùng một nhóm hàng hóa/dịch vụ, cuối cùng Cục SHTT đã đồng ý thu hồi thông báo từ chối và ra tuyên bố chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu cho chủ đơn.

Một số điều cần ghi nhớ

Quan điểm thẩm định nhãn hiệu tại Việt Nam

Ở một số khu vực pháp lý, sẽ có không ít ý kiến cho rằng các nhãn hiệu nêu trên không tương tự nhau. Tuy nhiên, tại Việt Nam, khi xét đến nhãn hiệu kết hợp, các thẩm định viên có khuynh hướng tách nhãn hiệu thành hai yếu tố riêng biệt - yếu tố hình và yếu tố chữ - để đánh giá khả năng đăng ký. Cách tiếp cận này thường dẫn đến việc từ chối nhãn hiệu một cách quá khắt khe và không cần thiết, gây bức bối cho các doanh nghiệp đang tìm cách đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của họ. Bằng cách chỉ tập trung vào khía cạnh hình ảnh hoặc phần chữ của nhãn hiệu, thẩm định viên có thể bỏ qua ấn tượng tổng thể và khả năng phân biệt mà nhãn hiệu có thể truyền tải. Cách tiếp cận hẹp này đối với việc thẩm định nhãn hiệu có thể hạn chế việc chấp nhận cho đăng ký các nhãn hiệu trên thị trường và ngăn cản các doanh nghiệp chứng minh sự khác biệt giữa nhãn hiệu của họ so với các nhãn hiệu của các đối thủ cạnh. Tuy nhiên, những người ủng hộ phương pháp tiếp cận này lập luận rằng nó giúp đảm bảo rằng chỉ những nhãn hiệu thực sự có khả năng phân biệt mới được đăng ký, giảm thiểu rủi ro nhầm lẫn cho người tiêu dùng và bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống nhãn hiệu.

Đánh giá tính liên quan giữa hàng hóa/dịch vụ trong việc thẩm định khả năng đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

[bookmark: _GoBack]Để xác định xem một dấu hiệu xin đăng ký và được nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu có trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu khác (“nhãn hiệu được đối chứng”), thẩm định viên cần (i) so sánh dấu hiệu đó với (các) nhãn hiệu đối chứng, đồng thời (ii) so sánh hàng hóa/dịch vụ mang dấu hiệu đó với hàng hóa hoặc dịch vụ mang (các) nhãn hiệu đối chứng. Khả năng gây nhầm lẫn có thể được thiết lập nếu đáp ứng đầy đủ hai điều kiện sau:

· Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng. Cụ thể, thẩm định viên tại Việt Nam kiểm tra sự giống nhau hay không giống nhau của toàn bộ dấu hiệu/nhãn hiệu về hình thức, cách phát âm, ý nghĩa, v.v. Theo quy định của pháp luật, nếu có sự sự giống nhau về một trong số các khía cạnh như hình thức trình bày, cách phát âm, hoặc ý nghĩa, nhãn hiệu xin đăng ký sẽ bị cho là tương tự với nhãn hiệu có trước.
· Hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu xin đăng ký trùng hoặc tương tự/có liên quan đến hàng hóa, dịch vụ được bảo hộ theo nhãn hiệu có trước.

Trong quy trình thẩm định nội dung nhãn hiệu tại Việt Nam, nếu nhãn hiệu xin đăng ký bị cho là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước, thẩm định viên sẽ đánh giá mức độ tương tự/tính liên quan của hàng hóa/dịch vụ mang các nhãn hiệu đó để xác định xem khả năng gây nhầm lẫn đã được thiết lập hay chưa để cho phép hoặc từ chối bảo hộ nhãn hiệu nộp đơn. Do đó, không nhất thiết rằng hàng hóa hoặc dịch vụ phải giống hệt nhau hay cạnh tranh nhau mới có khả năng gây nhầm lẫn.

Trong vụ việc nêu trên, Cục SHTT đã ra thông báo từ chối tạm thời đối với nhãn hiệu xin đăng ký dựa trên lập luận rằng có sự tương đồng cao giữa “yếu tố hình” của cả nhãn hiệu xin đăng ký và nhãn hiệu có trước ("" so với ""), cũng như sự tương đồng giữa hàng hóa/dịch vụ được liệt kê trong cùng Nhóm 09 và 35. Theo Cục SHTT, sự tương đồng này có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc thương mại của hàng hóa/dịch vụ. Tại Việt Nam, tính tương đồng/liên quan của hàng hóa/dịch vụ được đánh giá theo điểm 39.9, Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN sửa đổi. Cụ thể:

[Điểm 39.9. Đánh giá sự tương tự của hàng hoá, dịch vụ

a) Hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ bị coi là trùng nhau (cùng loại) khi hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ đó có các đặc điểm sau đây:Tính liên quan của hàng hóa/dịch vụ 

(i) Có cùng bản chất (thành phần, cấu tạo...) và cùng chức năng, mục đích sử dụng; hoặc 
(ii) Có bản chất gần giống nhau và cùng chức năng, mục đích sử dụng;

b) Hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ bị coi là tương tự nhau khi hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ đó có các đặc điểm sau đây:
(i) Tương tự nhau về bản chất; hoặc
(ii) Tương tự nhau về chức năng, mục đích sử dụng; và
(iii) Được đưa ra thị trường theo cùng một kênh thương mại (phân phối theo cùng một phương thức, được bán cùng nhau hoặc cạnh nhau, trong cùng một loại cửa hàng...).

c) Một hàng hoá và một dịch vụ bị coi là tương tự nhau nếu thuộc một hoặc các trường hợp sau đây:
(i) Giữa chúng có mối liên quan với nhau về bản chất (hàng hoá, dịch vụ hoặc nguyên liệu, bộ phận của hàng hoá, dịch vụ này được cấu thành từ hàng hoá, dịch vụ kia); hoặc 
(ii) Giữa chúng có mối liên quan với nhau về chức năng (để hoàn thành chức năng của hàng hoá, dịch vụ này phải sử dụng hàng hoá, dịch vụ kia hoặc chúng thường được sử dụng cùng nhau); hoặc
(iii) Giữa chúng có mối liên quan chặt chẽ với nhau về phương thức thực hiện (hàng hoá, dịch vụ này là kết quả của việc sử dụng, khai thác hàng hoá, dịch vụ kia...).]

Khi đánh giá mức độ liên quan của hàng hóa hoặc dịch vụ, nhãn hiệu càng giống nhau thì sản phẩm hoặc dịch vụ mang các nhãn hiệu đó càng phải ít có sự liên quan/tương đồng để không có, hoặc ít nhất là hạn chế tối đa khả năng/rủi ro gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Nguyên tắc này đã được thể hiện trong Điểm 23, Quy chế thẩm định nhãn hiệu của Việt Nam, quy định rằng: [Một đối chứng có mẫu nhãn hiệu ít tương tự hơn đi kèm danh mục sản phẩm/dịch vụ tương tự nhiều hơn có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.  Nhưng nếu một đối chứng có mẫu nhãn hiệu tương tự nhiều hơn đi kèm danh mục sản phẩm/dịch vụ tương đối xa có thể không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng].

Theo Điểm 39.9, Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, thẩm định viên tại Việt Nam cũng đánh giá cách người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa/dịch vụ trên thị trường (tức là các hoạt động tiếp thị trên thực tế) để xác định khả năng gây nhầm lẫn. Nói cách khác, nếu người tiêu dùng nhìn thấy hàng hóa/dịch vụ và lầm tưởng rằng chúng có chung một nguồn gốc, mối liên kết hoặc mối liên hệ, thì các nhãn hiệu đó sẽ bị coi là “tương tự đến mức gây nhầm lẫn”. Hàng hóa/dịch vụ cụ thể đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mức độ tương tự trong quá trình thẩm định nhãn hiệu tại Việt Nam. Trên thực tế, người ta thường cho rằng khả năng nhầm lẫn có thể xảy ra khi có các nhãn hiệu tương tự nhau và một nhãn hiệu đăng ký cho hàng hóa và nhãn hiệu kia đăng ký cho dịch vụ liên quan đến hàng hóa đó. Ví dụ. Nhãn hiệu “XYZ” cho “Dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ xe máy và các bộ phận và phụ kiện của chúng” trong Nhóm 35 có thể gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước “ZYX” cho “xe máy và các bộ phận và phụ kiện của chúng” trong Nhóm 12. Tương tự, “đồ uống có cồn và không cồn” trong Nhóm 32 và 33 có thể được coi là tương tự/liên quan đến “dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống” trong Nhóm 43. Do đó, thẩm định viên cũng xem xét các hoạt động tiếp thị trên thực tế để đánh giá liệu công chúng có bị nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại của hàng hóa/dịch vụ hay không.

Ngược lại, nếu người tiêu dùng không bắt gặp hoặc không có khả năng tiếp cận sản phẩm hoặc dịch vụ đó trên thị trường, thì ngay cả khi các nhãn hiệu trùng/tương tự đến mức gây nhầm lẫn thì giữa chúng cũng không tạo lập khả năng gây nhầm lẫn. Các dấu hiệu tương tự/giống hệt vẫn có thể được đăng ký với điều kiện danh mục hàng hóa và/hoặc dịch vụ đăng ký không liên quan đến hàng hóa và/hoặc dịch vụ được đăng ký trước đó. Ví dụ. dấu hiệu xin đăng ký “XYZ” cho “Chế phẩm dược phẩm” có thể không gây nhầm lẫn với dấu hiệu có trước “ZYX” cho “Chế phẩm bảo vệ thực vật” mặc dù chúng thuộc cùng một Nhóm 05.

Vụ việc được tham chiếu nêu trên cho thấy việc hàng hóa và/hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu này được coi là có liên quan/tương đồng như thế nào với hàng hóa và/hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu trước đó là rất quan trọng để xác định khả năng đăng ký của các nhãn hiệu tương tự tại Việt Nam. Câu hỏi liệu bảng phân loại Nice – tài liệu mà thẩm định viên tại Việt Nam thường dựa vào trong quá trình xét nghiệm có phải là cơ sở duy nhất để đánh giá mức độ liên quan/liên quan của hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu đã rõ ràng câu trả lời. Tất nhiên là không phải.

Lời kết

Cục SHTT đã ban hành thông báo từ chối tạm thời đối với nhãn hiệu xin dăng ký, với lý do có sự giống nhau giữa các “yếu tố hình” của nhãn hiệu xin đăng ký và nhãn hiệu có trước ("" so với ""), cũng như, có sự tương đồng về hàng hóa/dịch vụ được liệt kê trong Nhóm 09 và 35. Thẩm định viên cho rằng sự giống nhau này có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc thương mại của hàng hóa/dịch vụ được đề cập. Mặc dù hai nhãn hiệu có yếu tố hình tương tự nhau, nhưng điều quan trọng rõ ràng là phải tập trung phân tích tính không liên quan/tính khác biệt của các hàng hóa và dịch vụ mang các nhãn hiệu đó để chứng minh rằng một điều kiện để thiết lập nhận định/kết luận về khả năng gây nhầm lẫn giữa hai nhãn hiệu đã không được thỏa mãn. Muốn vậy, cần phải đi sâu phân tích bản chất (cấu tạo, thành phần) và tính năng, công dụng của hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu đó. Chỉ khi phân tích sâu sự khác biệt này, thẩm định viên của SHTT Việt Nam mới có thể bị thuyết phục rằng hàng hóa/dịch vụ, dù tương tự ở một mức độ nào đó, nhưng đủ “xa” hay đủ “khác biệt” để tránh khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Do đó, lập luận sắc bén về tính liên quan/không liên quan của hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu có ý nghĩa quan trọng để giành thắng lợi trong các vụ khiếu nại/phúc đáp từ chối hoặc phản đối/hủy hiệu lực nhãn hiệu tại Việt Nam.Tính liên quan của hàng hóa/dịch vụ 
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