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(Dự thảo)
THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005, được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN (sau đây gọi là “Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN được sửa đổi năm 2011”) như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN được sửa đổi năm 2011 như sau :

1. Bổ sung điểm 1a vào trước điểm 1 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN được sửa đổi năm 2011 như sau:

“1a. Thuật ngữ

1a.1 Các thuật ngữ trong Thông tư này được hiểu như sau:

a. “Luật Sở hữu trí tuệ” dùng để chỉ chung Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (Luật số 50/2005/QH11) và Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 (Luật số 50/2005/QH11, được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12).

b. “Nghị định về sở hữu công nghiệp” dùng để chỉ chung Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp và Nghị định số 103/2006/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 122/2010/NĐ-CP.

1a.2 Các thuật ngữ trong Thông tư này không được định nghĩa tại điểm 1a.1 được hiểu như trong Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định về sở hữu công nghiệp.”
1.2 Sửa đổi điểm 1.1 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN được sửa đổi năm 2011 như sau:

Thay thế cụm từ “Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29.11.2005 (sau đây gọi là “Luật Sở hữu trí tuệ”)” bằng cụm từ “Luật Sở hữu trí tuệ” và thay thế cụm từ “Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22.9.2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là “Nghị định về sở hữu công nghiệp”)” bằng cụm từ “Nghị định về sở hữu công nghiệp”.

2.  Sửa đổi bổ sung các quy định về thời hạn thẩm định đơn như sau:

2.1 Sửa đổi, bổ sung điểm 13.8 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN được sửa đổi năm 2011 như sau:

“13.8 Thời hạn thẩm định hình thức đơn

a) Thời hạn thẩm định hình thức là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.

b) Nếu trong quá trình thẩm định hình thức đơn mà người nộp đơn tiến hành việc sửa chữa đơn, bổ sung tài liệu hoặc giải trình theo Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ nêu tại điểm 13.6.a Thông tư này, thì thời hạn thẩm định hình thức được kéo dài thêm tương ứng với khoảng thời gian từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo đến ngày Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận đủ tài liệu theo yêu cầu sửa chữa đơn, bổ sung tài liệu hoặc giải trình của người nộp đơn.
c) Trong trường hợp nêu tại điểm 13.8.b trên đây, cũng như trong trường hợp người nộp đơn chủ động yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn, thời hạn thẩm định hình thức được kéo dài thêm 10 ngày, tương ứng với thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn hoặc giải trình của người nộp đơn theo quy định tại khoản 4 Điều 119 Luật Sở hữu trí tuệ.
d) Trước ngày kết thúc thời hạn nêu tại điểm 13.8.a trên đây, Cục Sở hữu trí tuệ phải thẩm định xong về hình thức đơn và gửi Thông báo kết quả cho người nộp đơn theo quy định tại điểm 13.6 của Thông tư này.

2.2 Sửa đổi, bổ sung điểm 15.8 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN được sửa đổi năm 2011 như sau:
“15.8 Thời hạn thẩm định nội dung đơn
a) Thời hạn thẩm định nội dung đơn được thực hiện theo quy định tại khoản 2  Điều 119 Luật Sở hữu trí tuệ.


b) Nếu trong quá trình thẩm định nội dung đơn mà người nộp đơn tiến hành việc sửa chữa đơn, bổ sung tài liệu hoặc giải trình theo Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ nêu tại điểm 15.7.a (i) và (ii) Thông tư này, thì thời hạn thẩm định nội dung được kéo dài thêm tương ứng với khoảng thời gian từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo đến ngày Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận đủ tài liệu theo yêu cầu sửa chữa đơn, bổ sung tài liệu hoặc giải trình của người nộp đơn.

c) Trong trường hợp nêu tại điểm 15.8.b trên đây, cũng như trong trường hợp người nộp đơn chủ động yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn, thời hạn thẩm định nội dung được kéo dài thêm tương ứng với thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn hoặc giải trình của người nộp đơn theo quy định tại khoản 4 Điều 119 Luật Sở hữu trí tuệ như sau:

(i) Đối với sáng chế, không quá 06 tháng;

(ii) Đối với nhãn hiệu, không quá 03 tháng;

(iii) Đối với kiểu dáng công nghiệp, không quá 02 tháng và 10 ngày;

(iv) Đối với chỉ dẫn địa lý, không quá 02 tháng.”

3. Sửa đổi bổ sung các quy định về kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên như sau:

3.1 Sửa đổi, bổ sung điểm 15.6.d Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN được sửa đổi năm 2011 như sau:
“d) Việc kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên được thực hiện theo quy định tại các điểm 25.7, 35.9 và 39.10 của Thông tư  này. 

Trước khi ra Thông báo quy định tại điểm 15.7. a của Thông tư này, Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm rà soát lại kết quả thẩm định nội dung đơn trên cơ sở kiểm tra các đơn liên quan có ngày ưu tiên sớm hơn được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận sau ngày bắt đầu thực hiện thẩm định nội dung đơn. 

Đơn không đáp ứng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên chỉ bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ nếu đơn có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm nhất được cấp văn bằng bảo hộ. Nếu không xảy ra các trường hợp quy đinh tại điều Điều 90 của Luật Sở hữu trí tuệ, thì không áp dụng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên.”

3.2 Sửa đổi, bổ sung điểm 25.7 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN được sửa đổi năm 2011 như sau:
“25.7 Kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên đối với sáng chế
Đối với những đơn đăng ký sáng chế đã được kết luận là đáp ứng các điều kiện bảo hộ, trước khi ra Quyết định cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Cục Sở hữu trí tuệ kiểm tra để bảo đảm nguyên tắc nộp đơn đầu tiên quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 90 của Luật Sở hữu trí tuệ  theo các quy định sau đây:

a) Để kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên, ít nhất phải tiến hành tra cứu thông tin trong các nguồn bắt buộc sau đây (nhưng không chỉ giới hạn việc tra cứu ở nguồn tối thiểu đó):

Tất cả các đơn đăng ký sáng chế đã được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận (tính đến thời điểm kiểm tra) có cùng chỉ số phân loại với chỉ số phân loại của đối tượng nêu trong đơn đang được thẩm định - tính đến chỉ số phân lớp (chỉ số hạng thứ ba) và có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đang được thẩm định (nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên) mà chưa được công bố hoặc có ngày công bố muộn hơn ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên (nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên) của đơn đang được thẩm định.
b) Mục đích của việc tra cứu là để tìm ra các đơn (kể cả đơn đang được thẩm định) đăng ký các sáng chế trùng hoặc tương đương với nhau và xác định đơn có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm nhất.
c) Nếu có nhiều đơn thuộc trường hợp nêu tại điểm 25.7.b trên đây thì Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích chỉ có thể được cấp cho người nộp đơn đăng ký sáng chế trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ;

d) Trong số các đơn thuộc trường hợp nêu tại điểm 25.7.b trên đây, nếu có nhiều đơn cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thì Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích chỉ có thể được cấp cho người nộp đơn đăng ký sáng chế của một đơn duy nhất trong số các đơn đó theo thoả thuận của tất cả người nộp đơn; nếu không thỏa thuận được thì tất cả đối tượng tương ứng của các đơn đó đều bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.” 

3.3 Sửa đổi, bổ sung điểm 35.9 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN được sửa đổi năm 2011 như sau:
“35.9 Kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên đối với kiểu dáng công nghiệp 

Đối với những đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đã được kết luận là đáp ứng các điều kiện bảo hộ, trước khi ra Quyết định cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ kiểm tra để bảo đảm nguyên tắc nộp đơn đầu tiên theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 90 của Luật Sở hữu trí tuệ  theo các quy định sau đây:

a) Để kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên, phải tiến hành tra cứu thông tin trong nguồn bắt buộc quy định tại điểm 35.4.b (iv) của Thông tư này.
b) Mục đích của việc tra cứu là để tìm ra các đơn (kể cả đơn đang được thẩm định) đăng ký các kiểu dáng công nghiệp của bộ phận sản phẩm và/hoặc sản phẩm trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhau và xác định đơn có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm nhất.
c) Nếu có nhiều đơn thuộc trường hợp nêu tại điểm 35.9.b trên đây thì Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp chỉ có thể được cấp cho người nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ.
d) Trong số các đơn thuộc trường hợp nêu tại điểm 35.9.b, nếu có nhiều đơn cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thì Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp chỉ có thể được cấp cho người nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp của một đơn duy nhất trong số các đơn đó theo thoả thuận của tất cả người nộp đơn; nếu không thỏa thuận được thì tất cả đối tượng tương ứng của các đơn đó đều bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.”
3.4 Sửa đổi, bổ sung điểm 39.10 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN được sửa đổi năm 2011 như sau:
“39.10 Kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên đối với nhãn hiệu
Đối với các đơn đăng ký nhãn hiệu đã được kết luận là đáp ứng điều kiện bảo hộ, trước khi ra Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành kiểm tra để bảo đảm nguyên tắc nộp đơn đầu tiên quy định tại khoản 2 và khoản 3  Điều 90 của Luật Sở hữu trí tuệ  theo quy định sau đây:

a) Để kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên, phải tiến hành tra cứu tất cả các đơn đăng ký nhãn hiệu đã được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận (tính đến thời điểm kiểm tra) có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên (nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên) sớm hơn ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên (nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên) của đơn đang được thẩm định.
b) Mục đích của việc tra cứu là tìm ra các đơn (kể cả đơn đang được thẩm định) của nhiều người khác nhau đăng ký các nhãn hiệu trùng nhau hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự với nhau, hoặc của cùng một người đăng ký các nhãn hiệu trùng nhau dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng nhau; và xác định đơn có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm nhất. 

c) Nếu có nhiều đơn thuộc trường hợp nêu tại điểm 39.10.b trên đây thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chỉ được cấp cho người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ.
d) Trong số các đơn thuộc trường hợp nêu tại điểm 39.10.b trên đây, nếu có nhiều đơn cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chỉ được cấp cho người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu của một đơn duy nhất trong số các đơn đó theo thoả thuận của tất cả những người nộp đơn; nếu không thỏa thuận được thì tất cả đối tượng tương ứng của các đơn đó đều bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.”

4. Sửa đổi các quy định về quản lý chỉ dẫn địa lý như sau

4.1 Sửa đổi, bổ sung điểm 37.7.a Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN được sửa đổi năm 2011 như sau:
“37.7 Yêu cầu về Giấy phép đăng ký nhãn hiệu chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam 

a) Đối với nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam, ngoài quy chế sử dụng nhãn hiệu và tài liệu cần thiết chứng minh quyền đăng ký nhãn hiệu, đơn còn phải kèm theo Giấy phép của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc của Ủy ban nhân dân cấp dưới được ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể mang địa danh, dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý (tên địa lý, biểu tượng, bản đồ có ý nghĩa chỉ vùng, địa phương) dùng cho hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đó.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố  trực thuộc Trung ương có thể ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp dưới cấp phép đối với địa danh, chỉ dẫn nguồn gốc địa lý tương ứng với thẩm quyền quản lý theo lãnh thổ.

4.2 Sửa đổi, bổ sung điểm 37.8 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN được sửa đổi năm 2011 như sau:
“37.8 Tiêu chí xác định địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của sản phẩm.

a) Địa danh là tên gọi của một địa phương, có thể là địa danh hành chính, lịch sử, tên gọi thông dụng hoặc tên gọi dân gian của một khu vực địa lý xác định (theo địa giới hành chính hay các phương thức địa lý học); Biểu trưng của địa phương là các dấu hiệu (ngoài địa danh) là hình ảnh các sự vật tiêu biểu cho địa phương đó (biểu tượng, bản đồ, cờ, huy hiệu, thắng cảnh, công trình đặc biệt…).

b) Một địa danh/biểu trưng của địa phương sử dụng cho sản phẩm thông thường (không phải là đặc sản) tùy thuộc vào sản phẩm và thực tế sử dụng địa danh biểu tượng của địa phương có thể có hoặc không có ý nghĩa chỉ dẫn nguồn gốc địa lý của sản phẩm.
c)  Địa danh/biểu trưng của địa phương có ý nghĩa chỉ dẫn nguồn gốc địa lý của sản phẩm trong các trường hợp sau đây:

(i) dùng cho đặc sản của địa phương (sản phẩm đặc biệt, có danh tiếng nhờ những đặc trưng nhất định, được sản xuất tại địa phương);

(ii) dùng cho sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi (rau quả, lương thực, vật nuôi, chè, cà phê, hồ tiêu…) của địa phương;

(iii) dùng cho sản phẩm khai thác nguyên liệu thiên nhiên (than, sắt, thép, nhôm, xi măng, đá, muối, gỗ…) ở địa phương;
(iv) dùng cho những sản phẩm thuộc các ngành công nghiệp phát triển của địa phương.

Khả năng đăng ký nhãn hiệu đối với địa danh có ý nghĩa chỉ dẫn nguồn gốc địa lý của sản phẩm thông thường cũng giống như địa danh dùng cho đặc sản nêu tại điểm 1 trên đây.

d) Địa danh/biểu trưng của địa phương thường không có ý nghĩa chỉ dẫn nguồn gốc địa lý của sản phẩm trong các trường hợp sau đây: 

(i) đã được sử dụng với chức năng nhãn hiệu thông thường và được thừa nhận rộng rãi, tức là mất ý nghĩa mô tả nguồn gốc địa lý và đạt được ý nghĩa chỉ dẫn nguồn gốc thương mại (khả năng phân biệt). Ví dụ bia Hà Nội, bia Sài Gòn;

(ii) địa phương tương ứng không thể là nơi sản phẩm được sản xuất, ví dụ: thuốc lá Bắc Cực...

Những địa danh/biểu trưng của địa phương không có ý nghĩa chỉ dẫn nguồn gốc địa lý của sản phẩm có thể được bảo hộ như nhãn hiệu thông thường, không cần sự cho phép của chính quyền địa phương.
đ) Địa danh/biểu trưng của địa phương thuộc kiến thức địa lý phổ thông được nhiều người biết đến (ví dụ: tên các tỉnh, thành phố, các danh lam, thắng cảnh) dùng cho sản phẩm thông thường của địa phương (kể cả sản phẩm mà địa phương có lợi thế kinh doanh nhưng chưa có danh tiếng, đặc trưng về chất lượng), được nhiều chủ thể kinh doanh ở địa phương sử dụng cho hàng hóa dịch vụ của mình có ý nghĩa mô tả địa điểm sản xuất (nhưng không có đủ căn cứ để xếp vào loại (c) và (d) trên đây), sẽ là đối tượng không được bảo hộ. 

Tuy nhiên, những địa danh/biểu trưng của địa phương như vậy vẫn có thể được sử dụng làm một yếu tố phụ cấu thành nhãn hiệu thông thường của các tổ chức, cá nhân ở địa phương tương ứng, với điều kiện địa danh đó bị loại trừ khỏi phạm vi bảo hộ (không bảo hộ riêng) và không phải xin phép chính quyền địa phương.”
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.
	Nơi nhận:





- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP 
  (để báo cáo);

- Tòa án Nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);


- Công báo;


- Lưu VT, PC, SHTT.
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