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Bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống tại Việt Nam


Trong các tranh chấp, xâm phạm quyền Sở hữu Trí tuệ (SHTT) liên quan đến nhãn hiệu phi truyền thống (như hình dạng sản phẩm, màu sắc, mùi hương, âm thanh, hình ảnh chuyển động…), việc thu thập bằng chứng thuyết phục để chứng minh mối liên kết giữa yếu tố phi truyền thống và thương hiệu đóng vai trò vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả xử lý vụ việc. Việc không chứng minh được khả năng phân của các dấu hiệu, nhãn hiệu phi truyền thống có thể dẫn đến các rủi ro pháp lý nghiêm trọng cho chủ sở hữu, như nhãn hiệu bị từ chối bảo hộ, mất quyền độc quyền đối với yếu tố phi truyền thống, và bị kiện tranh chấp nhãn hiệu.

Lý do nào khác khiến chủ sở hữu nhãn hiệu phi truyền thống cần thu thập tài liệu, bằng chứng thuyết phục? Chủ sở hữu cần làm gì để củng cố vị thế pháp lý nhằm ứng phó hiệu quả với các tranh chấp, xâm phạm SHTT liên quan đến nhãn hiệu phi truyền thống? KENFOX IP & Law Office, với kinh nghiệm chuyên sâu trong việc tư vấn SHTT, xin chia sẻ một số khía cạnh liên quan đến vấn đề nêu trên.

1. Thu thập bằng chứng thuyết phục: Tại sao lại cần thiết để bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống?

Nhãn hiệu phi truyền thống như màu sắc (nhãn hiệu đơn sắc), nhãn hiệu ba chiều (3D) và bài trí thương mại (trade dress, hoặc get-ups) thường bị coi là không có khả năng phân biệt tự thân và bị từ chối bảo hộ theo Điều 74.2(a) và 74.2(b) Luật SHTT vì chúng không được công chúng nhận thức một cách thông thường như là một dấu hiệu để truyền tải thông tin về xuất xứ thương mại của sản phẩm, tức là, không thực hiện chức năng “phân biệt” của nhãn hiệu, mà chỉ nhằm tăng tính thẩm mỹ, làm cho hàng hóa hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng tiềm năng. Do vậy, thẩm định viên sẽ từ chối bảo hộ những nhãn hiệu đó do thiếu khả năng phân biệt.  

Để vượt qua những từ chối bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống, chủ sở hữu cần chứng minh khả năng phân biệt rõ ràng của dấu hiệu phi truyền thống so với các yếu tố chung chung. Chiến lược hiệu quả là sử dụng nhãn hiệu phi truyền thống một cách liên tục và nhất quán trong tất cả các hoạt động marketing, truyền thông và tiếp thị. Nhờ đó, nhận thức thương hiệu được củng cố, tạo dựng mối liên kết chặt chẽ giữa nhãn hiệu phi truyền thống và sản phẩm/dịch vụ, giúp công chúng dễ dàng ghi nhận và liên tưởng. Tức là, chủ sở hữu nhãn hiệu phi truyền thống cần phải thiết lập uy tín (goodwill) hoặc danh tiếng (reputation) gắn liền với hàng hóa hoặc dịch vụ trong tâm trí công chúng. Goodwill hoặc reputation này phải đến từ một đặc điểm phân biệt cụ thể của sản phẩm hay dịch vụ (ví dụ: tên, biểu tượng, kiểu đóng gói, màu sắc…), gắn liền với tâm trí của công chúng vì nó chính là lực hấp dẫn mang lại khách hàng cho chủ nhãn hiệu. Ví dụ, “màu vàng” của sản phẩm sô cô la hình con thỏ của Tập đoàn Lindt (Đức) đã trở thành dấu hiệu nhận diện thương hiệu có uy tín, danh tiếng, đạt được khả năng phân biệt thông qua chiến lược sử dụng nhất quán trong nhiều thập kỷ.

Chức năng chính của nhãn hiệu là phân biệt sản phẩm/dịch vụ của một doanh nghiệp với sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp khác. Đối với nhãn hiệu phi truyền thống, việc chứng minh khả năng phân biệt đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Bằng chứng rõ ràng về việc nhãn hiệu phi truyền thống đã được sử dụng độc đáo và được công chúng nhận diện, ghi nhớ sẽ tạo điều kiện thuận lợi giúp các cơ quan chức năng đánh giá khả năng thực hiện "chức năng phân biệt" của nhãn hiệu phi truyền thống.

Khi có bằng chứng thuyết phục về quyền sở hữu nhãn hiệu phi truyền thống, chủ sở hữu có thể bảo vệ thương hiệu của mình khỏi hành vi sao chép, bắt chước. Thông qua việc xem xét các bằng chứng, cơ quan chức năng có cơ sở để xác định hành vi xâm phạm, buộc bên vi phạm chấm dứt hành vi và bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu hợp pháp.

2. Củng cố khả năng phân biệt cho nhãn hiệu phi truyền thống tại Việt Nam: Cần làm gì?

Nhãn hiệu phi truyền thống, bao gồm màu sắc, hình dạng sản phẩm, bao bì, âm thanh,... đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc xây dựng, phát triển thương hiệu và thu hút khách hàng. Tuy nhiên, việc bảo vệ quyền SHTT cho loại nhãn hiệu này thường gặp nhiều thách thức do tính chất phi vật thể và khả năng sao chép dễ dàng hơn so với nhãn hiệu truyền thống. Để củng cố vị thế pháp lý và tăng cường khả năng chứng minh khả năng phân biệt cho nhãn hiệu phi truyền thống, chủ sở hữu cần xây dựng chiến lược hiệu quả ngay từ đầu.

[a] Lưu giữ hồ sơ, cung cấp bằng chứng sử dụng rộng rãi nhãn hiệu phi truyền thống tại Việt Nam

Lưu trữ đầy đủ các bằng chứng sử dụng nhãn hiệu phi truyền thống giúp củng cố lập luận về việc nhãn hiệu phi truyền thống đã được sử dụng liên tục và nhất quán, từ đó chứng minh khả năng phân biệt và khả năng nhận diện thương hiệu, hỗ trợ giải quyết tranh chấp liên quan đến nhãn hiệu phi truyền thống và bảo vệ quyền SHTT trước hành vi sao chép, bắt chước, xâm phạm.Bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống tại Việt Nam


Ngay từ khi bắt đầu sử dụng yếu tố phi truyền thống, chủ sở hữu nên lưu trữ cẩn thận mọi thông tin liên quan. Ghi lại ngày tháng cụ thể khi bắt đầu sử dụng nhãn hiệu phi truyền thống cho thương hiệu. Ghi chép chi tiết về thị trường, khu vực, sản phẩm, dịch vụ mà nhãn hiệu phi truyền thống được sử dụng. Lưu trữ tất cả các tài liệu liên quan đến hoạt động quảng bá, marketing sử dụng yếu tố phi truyền thống, bao gồm chiến dịch quảng cáo, bài viết PR, ấn phẩm marketing. Thu thập và lưu trữ phản hồi của khách hàng về yếu tố phi truyền thống, bao gồm ý kiến, đánh giá, nhận thức thương hiệu.

Để tăng hiệu quả chứng minh khả năng phân biệt của nhãn hiệu phi truyền thống, các tài liệu và bằng chứng về quá trình sử dụng nhãn hiệu phi truyền thống cần nhấn mạnh “tính nhất quán” và “lâu dài” trong việc sử dụng. Điều này cho thấy rằng nhãn hiệu phi truyền thống không phải là yếu tố ngẫu nhiên, mà là một phần quan trọng trong chiến lược thương hiệu của chủ sở hữu. Cần trình bày bằng chứng một cách logic để chứng minh “mối liên hệ” rõ ràng giữa nhãn hiệu phi truyền thống và thương hiệu nhằm chứng minh rằng nhãn hiệu phi truyền thống đã trở thành một phần đặc trưng của thương hiệu và được công chúng ghi nhận.

Ngoài ra, chủ sở hữu cần bổ sung dữ liệu và số liệu thống kê để củng cố lập luận và tăng tính thuyết phục cho bằng chứng (như doanh số bán hàng của sản phẩm mang nhãn hiệu phi truyền thống tăng trưởng theo thời gian; tỷ lệ nhận diện thương hiệu tăng cao sau khi sử dụng nhãn hiệu phi truyền thống trong các chiến dịch quảng cáo; lượng truy cập website và mức độ tương tác trên mạng xã hội tăng cao khi sử dụng nhãn hiệu phi truyền thống).

Luật pháp về SHTT của Việt Nam không thiết lập các quy định về việc một nhãn hiệu thiếu (không có) khả năng phân biệt tự thân phải được sử dụng “rộng rãi” trong thương mại ở quy mô nào mới có thể thỏa mãn tiêu chí đạt được “khả năng phân biệt” hay “ý nghĩa thứ hai”. Tuy nhiên, có thể tham chiếu tới quy định tại Điều 19.1(d) Thông tư 11/2015/TT-BKHCN về thực thi quyền chống cạnh tranh không lành mạnh để cung cấp các tài liệu chứng minh. Chủ sở hữu nhãn hiệu phi truyền thống có thể cung cấp các tài liệu, bằng chứng dưới đây, lưu ý rằng, tất cả bằng chứng sẽ được chấp nhận khi cho thấy dấu hiệu được nhận ra như một nhãn hiệu và được gắn với một nguồn gốc thương mại cụ thể tại Việt Nam, như bao gồm:

· Số liệu thống kê doanh thu và doanh số bán hàng tại Việt Nam;
· Số liệu thống kê về đầu tư cho quảng cáo tại Việt Nam;
· Khảo sát người tiêu dùng và thị trường tại Việt Nam;
· Báo cáo từ các hiệp hội doanh nghiệp và người tiêu dùng tại Việt Nam;
· Các báo cáo về loại hình, phạm vi và quy mô của chiến dịch quảng cáo tại Việt Nam;
· Các tài liệu về chiến dịch quảng cáo và xúc tiến truyền thông qua phương tiện kỹ thuật số tại Việt Nam;
· Catalog, bảng giá và hóa đơn tại Việt Nam;
· Các báo cáo quản lý.

[b] Khảo sát thị trường tại Việt Nam

Khảo sát người tiêu dùng là công cụ quan trọng để đo lường mức độ mà người tiêu dùng biết đến và ghi nhớ nhãn hiệu phi truyền thống, giúp xác định mức độ liên tưởng giữa nhãn hiệu phi truyền thống với sản phẩm/dịch vụ và thương hiệu cụ thể, từ đó, tăng hiệu quả trong việc chứng minh khả năng phân biệt của nhãn hiệu phi truyền thống.

Để thực hiện khảo sát hiệu quả, chủ sở hữu nên nên: (i) Xác định rõ ràng mục tiêu khảo sát, (ii) Lựa chọn phương pháp khảo sát phù hợp, (iii) Thiết kế các câu hỏi khảo sát một cách cẩn thận, (iv) Hợp tác với các công ty nghiên cứu thị trường uy tín và (v) Phân tích dữ liệu thu thập được một cách khoa học (Sử dụng các phương pháp thống kê phù hợp để phân tích dữ liệu và đưa ra kết luận, sử dụng biểu đồ, bảng thống kê, giải thích ý nghĩa của kết quả khảo sát và liên hệ với mục tiêu chứng minh khả năng phân biệt của nhãn hiệu phi truyền thống).

Khảo sát có thể được tiến hành thông qua phỏng vấn trực tiếp, khảo sát trực tuyến hoặc nghiên cứu thị trường. Chủ nhãn hiệu nên hợp tác với các công ty nghiên cứu thị trường để thu thập bằng chứng khoa học về mối liên kết rõ ràng về sản phẩm mang nhãn hiệu phi truyền thống và chủ sở hữu nhãn hiệu trong tâm trí người tiêu dùng. Kết quả khảo sát sẽ cung cấp số liệu cụ thể về mức độ liên tưởng giữa yếu tố phi truyền thống và thương hiệu, củng cố lập luận về tính độc đáo và khả năng phân biệt của nhãn hiệu.

[c] Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu phi truyền thống tại Việt Nam

Chủ sở hữu có thể cân nhắc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống mặc dù việc đăng ký này có thể gặp trở ngại sau quá trình thẩm định nội dung do yêu cầu cao hơn trong quá trình chứng minh khả năng phân biệt, kéo theo chi phí tốn kém và sự không chắn chắn. Tuy nhiên, việc đăng ký thành công sẽ mang lại cho chủ sở hữu quyền bảo hộ pháp lý mạnh mẽ hơn, giúp họ dễ dàng hơn trong việc thực thi quyền, chống lại hành vi xâm phạm.
[d] Sự hỗ trợ pháp lý chuyên nghiệp tại Việt NamBảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống tại Việt Nam


Chủ sở hữu nên tham khảo ý kiến luật sư chuyên về SHTT để được tư vấn về chiến lược bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống, đồng thời hỗ trợ họ trong việc thu thập bằng chứng, lập hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để thực thi quyền SHTT đối với nhãn hiệu phi truyền thống một cách hiệu quả.

Lời kết

Bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống tiềm ẩn nhiều thách thức do khó nhận diện, khó phân biệt hơn so với nhãn hiệu truyền thống, dễ dẫn đến những tranh chấp và rủi ro pháp lý và việc thu thập bằng chứng sử dụng, chứng minh khả năng phân biệt và đăng ký nhãn hiệu phi truyền thống thường tốn kém hơn so với nhãn hiệu truyền thống. 

Tuy nhiên, nhãn hiệu phi truyền thống có thể trở thành một tài sản trí tuệ độc đáo, có khả năng tạo ấn tượng mạnh mẽ và lâu dài cho người tiêu dùng, giúp doanh nghiệp nổi bật giữa nổi bật giữa "rừng" thương hiệu truyền thống, tăng cơ hội tiếp cận thị trường mới và thu hút khách hàng tiềm năng. Xem ra cái gì cũng có cái giá của nó, rủi ro càng lớn lợi ích càng cao.

Hãy liên hệ với KENFOX IP & Law Office nếu bạn cần sự hỗ trợ chuyên nghiệp của chúng tôi trong việc bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống tại Việt Nam. 
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