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Khi nghi ngờ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) của mình bị xâm phạm, chủ thể quyền SHTT có thể nộp Đơn yêu cầu Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ (Viện KHSHTT) cung cấp ý kiến đánh giá hoặc ý kiến chuyên môn để xác định liệu có cấu thành yếu tố xâm phạm hay không.

Sau khi xem xét tài liệu, bằng chứng được cung cấp, Viện KHSHTT sẽ đưa ra ý kiến đánh giá hoặc ý kiến chuyên môn bằng văn bản dưới dạng “Kết luận Giám định”. Kết luận giám định này đóng vai trò là bằng chứng ban đầu để chủ thể quyền SHTT đệ trình kèm theo Đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền SHTT gửi tới các cơ quan thực thi hành chính (Quản lý thị trường, công an, hải quan, thanh tra khoa học công nghiệp) và Tòa án để xem xét có chấp nhận hay từ chối yêu cầu xử lý hành vi bị cho là xâm phạm quyền SHTT. Do đó, trước khi nộp đơn yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT tại Việt Nam, chủ thể quyền nên nộp đơn yêu cầu xin giám định từ Viện KHSHTT. 

1. Kết luận giám định xâm phạm quyền SHTT: Có cần thiết không?

Kết luận giám định của Viện KHSHTT có vai trò quan trọng trong bảo vệ và thực thi quyền SHTT tại Việt Nam. 

· Không bắt buộc, nhưng được khuyến khích: Mặc dù các ý kiến chuyên môn của Viện KHSHTT không mang tính ràng buộc hay bắt buộc, nhưng nếu Kết luận Giám định của Viện KHSHTT có lợi cho chủ thể quyền, kết luận này nên được vào Đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền SHTT. Viện KHSHTT là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và được công nhận là một trong những cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Vì vậy, ý kiến của Viện KHSHTT được coi là đáng tin cậy và có thể có ảnh hưởng lớn đến kết quả của vụ việc, đặc biệt nếu ý kiến đưa ra có lợi cho chủ sở hữu quyền SHTT.

· Vai trò quan trọng đối với cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam: Thực tế xử lý xâm phạm quyền SHTT hiện nay cho thấy, các cơ quan thực thi quyền Sở hữu Trí tuệ (các cơ quan thực thi hành chính và Tòa án) thường dựa vào kết luận giám định của Viện KHSHTT - như một cơ sở pháp lý ban đầu để chấp nhận thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi bị coi là xâm phạm quyền SHTT tại Việt Nam. 

Ý kiến chuyên môn trong việc giải quyết các vụ vi phạm quyền SHTT rất được coi trọng. Do tính chất phức tạp của các vấn đề liên quan đến SHTT, ý kiến chuyên môn có thể giúp làm rõ các vấn đề pháp lý và góp phần đưa ra đánh giá chính xác hơn về bản chất của vụ việc, từ đó tạo tiền đề cho các quyết định sáng suốt hơn từ các cơ quan thực thi tại Việt Nam (ví dụ: Cục Quản lý Thị trường, Cảnh sát Kinh tế, Thanh tra Bộ Khoa học & Công nghệ) và Tòa án.  

· Hữu ích cho chủ sở hữu quyền SHTT: Các đánh giá và ý kiến của Viện KHSHTT có thể hỗ trợ giải quyết tranh chấp giữa các bên và khuyến khích sự tôn trọng quyền SHTT tại Việt Nam. Nhiều chủ sở hữu quyền SHTT sử dụng các kết luận đánh giá/ý kiến chuyên gia của Viện KHSHTT làm bằng chứng ban đầu và gửi Thư khuyến cáo cho những người bị cáo buộc vi phạm. Trong các vụ việc mà KENFOX đại diện cho khách hàng để thực hiện, bên bị cáo buộc vi phạm đã chấp nhận chấm dứt hành vi vi phạm của mình khi nhận được Thư khuyến cáo kèm theo kết luận giám định/ý kiến ​​chuyên gia của Viện KHSHTT.

· Không nên coi là tuyệt đối: Không phải tất cả các ý kiến/kết luận đánh giá của Viện KHSHTT chỉ ra rằng không có hành vi vi phạm đều sẽ dẫn đến việc cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam từ chối xử lý vụ việc vi phạm nhãn hiệu. Các cơ quan có thẩm quyền vẫn có thể coi vụ việc là vi phạm, bất luận đánh giá của Viện KHSHTT ngược lại. Các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam không phải lúc nào cũng chấp nhận kết luận đánh giá của Viện KHSHTT. Ngoài ra, phạm vi bảo hộ quyền SHTT có thể khác nhau tùy thuộc vào các sự kiện và hoàn cảnh cụ thể của từng trường hợp và kết luận giám định của Viện KHSHTT có thể không nhất thiết áp dụng cho mọi trường hợp.

2. Giám định xâm phạm SHTT: Viện KHSHTT giám định các đối tượng SHTT nào?

Viện KHSHTT là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có thẩm quyền trong việc cung cấp các ý kiến chuyên môn đến đối tượng sở hữu công nghiệp như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý. Có thể yêu cầu Viện KHSHTT (i) xác định phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, (ii) đánh giá tính tương tự, (iii) xác định yếu tố vi phạm và (iv) xác định thiệt hại. Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện tại, do nguồn nhân lực còn hạn chế, Viện KHSHTT chỉ cung cấp dịch vụ đánh giá liên quan đến bốn đối tượng sau đây:  

· Sáng chế
· Kiểu dáng Công nghiệpGiám định xâm phạm quyền Sở hữu Trí tuệ tại Việt Nam

· Chỉ dẫn Địa lý, và 
· Nhãn hiệu. 

Viện KHSHTT không cung cấp ý kiến chuyên môn đối với các vấn đề liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh, tên thương mại hoặc bản quyền.

3. Quy trình giám định yếu tố xâm phạm quyền SHTT: Các bước nào?

· Nộp Đơn yêu cầu giám định: Chủ thể quyền SHTT hoặc các bên liên quan cần nộp đơn yêu cầu giám định tới Viện KHSHTT. Đơn này phải đi kèm với các tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc xâm phạm quyền được nêu.

· Xác nhận nhận Đơn và tài liệu: Viện KHSHTT xem xét sự đầy đủ và hợp lệ của đơn yêu cầu và các tài liệu đính kèm. Trong trường hợp cần thiết, Viện KHSHTT có thể yêu cầu bổ sung tài liệu hoặc thông tin. 

· Tiến hành giám định: Các chuyên gia của Viện KHSHTT sẽ tiến hành phân tích và đánh giá các yếu tố liên quan để xác định liệu có yếu tố xâm phạm quyền SHTT hay không. Quá trình này bao gồm việc so sánh, phân tích giữa quyền SHTT được bảo hộ với tài liệu, mẫu vật được cho là vi phạm với đối tượng quyền SHTT được bảo hộ.

· Ra Kết luận Giám định và trả kết quả: Sau khi hoàn thành quá trình giám định, Viện KHSHTT sẽ ban hành “Kết luận Giám Định”. Kết luận này sẽ nêu rõ phương pháp, cách thức giám định và kết quả của quá trình giám định. Kết luận giám định sẽ được trả cho người yêu cầu giám định trong thời giạn từ 15-20 ngày làm việc đối với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và chỉ dẫn địa lý và 30-50 ngày làm việc đối với sáng chế.

4. Sử dụng Kết luận Giám định để bảo vệ và thực thi quyền SHTT: Như thế nào?

Chủ thể quyền SHTT tại Việt Nam có thể sử dụng Kết luận Giám định của Viện KHSHTT để bảo vệ và thực thi quyền SHTT của mình theo các cách sau:

· Nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp: Kết luận giám định của Viện KHSHTT có thể giúp chủ thể quyền SHTT xác định mức độ khác biệt và khả năng xâm phạm, xung đột giữa các đối tượng SHTT. Dựa trên những thông tin này, chủ thể quyền SHTT đưa ra quyết định liệu có nộp đơn đăng ký bảo hộ các đối tượng SHTT tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hay không.

· Nộp đơn phản đối hay ý kiến của người thứ ba: Kết luận giám định của Viện KHSHTT cũng có thể được sử dụng như một cơ sở có sức nặng để hỗ trợ các lập luận trong Đơn phản đối hoặc Đơn yêu cầu xem xét ý kiến của người thứ ba nhằm chứng minh rằng đối tượng xin đăng ký bảo hộ quyền SHTT không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ.

· Khởi kiện vi phạm: Kết luận giám định của Viện KHSHTT có thể được sử dụng để khởi kiện bên vi phạm sử dụng nhãn hiệu tương tự hoặc trùng mà không được phép. Kết luận giám định có thể được dùng làm chứng cứ chứng minh quyền SHTT và hành vi xâm phạm của bên vi phạm.

· Gửi Thư khuyến cáo: Kết luận đánh giá của Viện KHSHTT có thể được sử dụng để gửi Thư khuyến cáo nhằm thông báo cho các tổ chức, cá nhân có khả năng xâm phạm quyền SHTT và yêu cầu họ tự nguyện chấm hành vi phạm. Thư khuyến cáo có thể kèm theo Kết luận Giám định để làm bằng chứng cho thấy có khả năng xảy ra hành vi xâm phạm, đồng thời chứng minh quyền SHTT đang được bảo hộ hợp pháp và có hiệu lực.

· Đàm phán li-xăng: Kết luận đánh giá của Viện KHSHTT có thể được sử dụng để đàm phán thoả thuận chuyển giao quyền sử dụng quyền SHTT. Kết luận đánh giá có thể được sử dụng để xác định giá trị tài sản trí tuệ, cũng như các điều kiện mà nó có thể được cấp phép.

Lời kết

Kết luận Giám định của Viện KHSHTT đóng vai trò quan trọng trong việc thực thi và giải quyết tranh chấp quyền SHTT tại Việt Nam, đặc biệt liên quan đến nhãn hiệu, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp. Việc cả chủ sở hữu quyền SHTT và người bị cáo buộc vi phạm sử dụng dịch vụ giám định của Viện KHSHTT cho thấy ý kiến chuyên môn/kết luận giám định của Viện KHSHTT có thể được xem là nguồn tài liệu/chứng cứ có tính trung lập và đáng tin cậy về các vấn đề SHTT tại Việt Nam.   

Trong bối cảnh mà các chấp quyền SHTT ngày càng phức tạp và hầu hết các cơ quan thực thi quyền SHTT ở Việt Nam đều yêu cầu ý kiến chuyên môn từ bên thứ ba độc lập, vai trò của Viện  KHSHTT trong việc thực thi quyền SHTT và giải quyết tranh chấp là đặc biệt quan trọng. Khi các doanh nghiệp ngày càng dựa vào tài sản SHTT của họ để thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng, việc thực thi và bảo vệ quyền SHTT hiệu quả trở nên vô cùng cần thiết. Kết luận giám định/ý kiến chuyên môn của Viện KHSHTT giúp đảm bảo rằng các tranh chấp về quyền SHTT được giải quyết một cách công bằng và hiệu quả, đồng thời, giúp các doanh nghiệp có thể tin tưởng vào cơ chế bảo hộ, thực thi quyền SHTT của họ tại Việt Nam.Giám định xâm phạm quyền Sở hữu Trí tuệ tại Việt Nam


Hãy liên hệ với KENFOX IP & Law Office nếu bạn cần được tư vấn về việc xử lý hiệu quả hành vi xâm phạm quyền SHTT, cũng như các bước tiếp cận đạt được Kết luận Giám định thuận lợi, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của bạn.
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