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TỜ TRÌNH

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/2/2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/2/2013

                                        Kính gửi: Bộ trưởng

Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực SHCN trong năm 2015 (ban hành theo Quyết định số 285/QĐ-BKHCN ngày 11/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Danh mục các văn bản soạn thảo năm 2015), Cục Sở hữu trí tuệ đã xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/2/2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/2/2013 (“dự thảo Thông tư”). Cục Sở hữu trí tuệ kính trình Bộ trưởng về dự thảo Thông tư như sau:

I. Sự cần thiết của việc ban hành và quá trình soạn thảo Thông tư:
Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN đã được sửa đổi, bổ sung một số lần nhằm đáp ứng yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính (các Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN) và nhằm phù hợp với các quy định đã được sửa đổi, bổ sung trong Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009 (Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN). Tuy nhiên, trong thực tiễn thi hành Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, hiện còn tồn tại một số quy định còn còn thiếu tính khả thi, một số vấn đề chưa được hướng dẫn cụ thể, dẫn đến cách hiểu và áp dụng pháp luật không thống nhất và Cục Sở hữu trí tuệ đã phải ban hành một số công văn, Thông báo nhằm thống nhất cách hiểu và áp dụng Thông tư (ví dụ: Thông báo số 1637/TB-SHTT ngày 11/10/2007 về việc thống nhất cách hiểu và áp dụng một số quy định về đại diện và ủy quyền, Thông báo số 5773/TB-SHTT ngày 02/7/2013 về việc áp dụng quy định pháp luật về quốc tịch, địa chỉ và đại diện của cá nhân trong thủ tục đăng ký SHCN, Thông báo số 8006/TB-SHTT ngày 19/9/2013 về việc áp dụng quy định về thủ tục sửa đổi, chuyển nhượng sau khi có Thông báo dự định cấp Văn bằng bảo hộ). Do đó, việc tiếp tục xây dựng và ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN trong giai đoạn hiện này là cần thiết nhằm: 


(i) Sửa đổi các quy định bất cập, thiếu tính khả thi, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp đơn và cho Cục Sở hữu trí tuệ trong việc thực hiện các thủ tục xác lập quyền SHCN;

(ii) Bổ sung các quy định còn thiếu nhằm thống nhất hướng dẫn việc áp dụng Thông tư, trong đó có việc thể chế hóa một số nội dung nêu trong công văn, Thông báo Cục đã ban hành nhằm hướng dẫn việc áp dụng Thông tư trong thực tế.

(ii) Đảm bảo tuân thủ chủ trương của Nhà nước trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính.


Dự thảo Thông tư đã được Cục Sở hữu trí tuệ chủ trì soạn thảo và  chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các đơn vị thuộc Cục và một số đơn vị thuộc Bộ (Thanh tra Bộ, Viện Khoa học SHTT, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ). 
II. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư:
Dự thảo Thông tư đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung lớn sau đây:
1. Chương I “Thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp”:

a) Mục 1 “Những quy định chung về thủ tục xác lập quyền SHCN”:
- Điểm 1: Bỏ các quy định tại điểm 1.2, 1.5, 1.6, 1.7 và 1.8 liên quan đến chứng cứ khi giải quyết tranh chấp, bởi vì căn cứ chứng minh chủ thể quyền khi có tranh chấp hoặc xử lý vi phạm đã được quy định tại Điều 24 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP sửa đổi theo Nghị định số 119/2010/NĐ-CP.
- Điểm 2: bổ sung quy định làm rõ tư cách của chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân trong việc đại diện cho pháp nhân khi giao dịch với Cục Sở hữu trí tuệ (điểm 2.3), nhằm thể chế hóa nội dung của Thông báo số 829/TB-SHTT ngày 23/5/2008 của Cục SHTT áp dụng một số quy định về việc tham gia các giao dịch về SHCN đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân.

- Các điểm 3, 4, 5: Sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm làm rõ các đối tượng có thể đại diện cho chủ đơn khi giao dịch với Cục Sở hữu trí tuệ (thể chế hóa nội dung Thông báo số 1637/SHTT-PCCS ngày 11/10/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc thống nhất cách hiểu và áp dụng một số quy định về đại diện và ủy quyền).

- Điểm 6: Sửa đổi, bổ sung quy định nhằm làm rõ trình tự xử lý ý kiến của người thứ ba (ý kiến của người thứ ba được coi là một trong các nguồn thông tin để tham khảo trong quá trình xử lý đơn. Khi nhận được ý kiến của người thứ ba, Cục ra thông báo về việc sẽ xem xét ý kiến của họ trong quá trình thẩm định nội dung đơn và sẽ gửi thông báo kết quả thẩm định nội dung đơn cho họ biết).

- Điểm 7: Sửa đổi, bổ sung yêu cầu đối với tài liệu tối thiểu của đơn đăng ký thiết kế bố trí (điểm 7.1.a.ii); quy định thống nhất về font và cỡ chữ của các tài liệu trong đơn (điểm 7.2.b.iii); bổ sung thời hạn nộp các tài liệu được làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt để phù hợp với quy định tại Điều 4.d.3 của Công ước Paris (điểm 7.4).

- Điểm 8: Bổ sung quy định về thủ tục thu phí, lệ phí (điểm 8.2.c) và quy định mang tính nguyên tắc về việc hoàn trả phí, lệ phí (điểm 8.3.a.ii).

- Điểm 9: Bổ sung quy định nhằm làm rõ trong trường hợp nào thì người nộp đơn được sửa đổi, bổ sung đơn hoặc có ý kiến sau khi Cục đã ra quyết định từ chối đối với mỗi thủ tục tương ứng (điểm 9.2).
- Điểm 13: 
+ Bỏ quy định về đơn bị coi là không hợp lệ một phần (điểm 13.2.g) vì lý do nếu người nộp đơn không khắc phục các thiếu sót đã được nêu trong công văn của Cục thì đơn sẽ bị coi là không hợp lệ và bị từ chối (theo điểm 13.7). Quy định về đơn không hợp lệ một phần khiến cho việc thi hành rất phức tạp, gây khó khăn cho công việc thẩm định (cùng một đơn: phần thì vào giai đoạn thẩm định nội dung, phần thì còn thẩm định hình thức, phần thì được cấp, phần thì khiếu nại); 

+ Sửa đổi, bổ sung quy định về các trường hợp đơn bị coi là có thiếu sót trong giai đoạn thẩm định hình thức (Điểm 13.3); 
+ Bổ sung quy định về thời hạn nộp bổ sung tài liệu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris là 03 tháng (điểm 13.5.a); 
+ Tăng thời hạn dành cho người nộp đơn trong việc trả lời thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ của Cục từ 01 tháng thành 02 tháng và  bổ sung quy định về việc gia hạn thời hạn này để đảm bảo quyền lợi của người nộp đơn, đảm bảo tính khả thi của quy định, nhất là đối với trường hợp người nộp đơn ở nước ngoài (Điểm 13.6).
- Điểm 14: Bổ sung quy định các nội dung cần công bố trong đơn, phù hợp với thực tiễn công bố đơn hiện nay của Cục (Điểm 14.3).
- Điểm 15: 

+ Bỏ quy định về chấm dứt thẩm định nội dung trước thời hạn và bỏ quy định về việc phục hồi thẩm định nội dung đơn (điểm 15.4 và 15.5), vì xét về bản chất, các trường hợp này cũng chỉ là những thiếu sót của đơn cần phải được khắc phục, nếu người nộp đơn không khắc phục theo thông báo của Cục thì sẽ bị từ chối. Hơn nữa, việc thi hành quy định này rất phức tạp, gây khó khăn cho công việc của Cục: cùng một đơn, phần thì vào giai đoạn thẩm định nội dung, phần thì còn thẩm định hình thức, phần thì được cấp, phần thì khiếu nại.
+ Tăng thời hạn dành cho người nộp đơn trong việc trả lời thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ của Cục lên 03 tháng để đảm bảo quyền lợi của người nộp đơn, đảm bảo tính khả thi của quy định, nhất là đối với trường hợp người nộp đơn ở nước ngoài (điểm 15.7.a.i và ii);
+ Bổ sung quy định về trình tự thủ tục xử lý đơn trong trường hợp người nộp đơn phát hiện hoặc cung cấp tình tiết mới có khả năng ảnh hưởng đến kết quả của việc thẩm định (điểm 15.7.b).
- Điểm 17: 
+ Sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung đơn nhằm thể chế hóa nội dung Thông báo số 2170/SHTT-PCCS ngày 4/11/2008 về thu phí công bố nội dung sửa đổi đơn đăng ký SHCN (Điểm 17.1); 
+ Bổ sung quy định về thời điểm tách đơn (Điểm 17.2.a); Quy định rõ trình tự, thủ tục xử lý đối với đơn ban đầu sau khi tách (Điểm 17.2.d); 
+ Bỏ quy định tại điểm 17.3.c để phù hợp với điểm đ khoản 1 Điều 115 của Luật Sở hữu trí; Bổ sung các quy định về yêu cầu ghi nhận thay đổi người nộp đơn để phù hợp với quy định tại điểm d khoản 1 Điều 115 của Luật Sở hữu trí tuệ (Điểm 17.4); 
+ Bổ sung quy định về trình tự xử lý trong trường hợp người nộp đơn rút đơn đăng ký SHCN (Điểm 17.5).
- Điểm 18: 
+ Tăng thời hạn cấp văn bằng bảo hộ từ 10 ngày thành 15 ngày để đảm bảo tính khả thi của quy định này (Điểm 18.2.a);
+ Sửa đổi quy định về việc nộp 01 mẫu nhãn hiệu thành 02 mẫu, nộp 01 bộ ảnh chụp thành 02 bộ ảnh chụp hoặc 02 bộ bản vẽ kiểu dáng công nghiệp vì điều này là cần thiết (01 để đưa vào Văn bằng bảo hộ, 01 để lưu hồ sơ) (Điểm 18.3.c.ii); 
+ Bổ sung quy trình về trình tự xử lý yêu cầu cấp lại/cấp phó bản văn bằng bảo hộ (Điểm 18.3.d.iii).

- Điểm 19: Sửa đổi các quy định liên quan đến tên, quốc tịch của tác giả sáng chế, thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp để phù hợp với thực tiễn (Điểm 19.b.i và iii); bổ sung thông tin về về việc ghi nhận thay đổi tổ chức dịch vụ đại diện SHCN (Điểm 19.b.iii).
- Điểm 20: 
+ Bổ sung quy định về việc ghi nhận thay đổi tên, quốc tịch của tác giả sáng chế, thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp và ghi nhận thay đổi Tổ chức đại diện SHCN (Điểm 20.1.a); 
+ Làm rõ yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp (Điểm 20.1.c.iv) và chỉ dẫn địa lý (Điểm 20.1.c.v); 
+ Tăng số lượng mẫu nhãn hiệu đã sửa đổi từ 05 mẫu lên 10 mẫu (Điểm 20.1.c. vi) để đáp ứng yêu cầu về số lượng sử dụng các mẫu nhãn hiệu trên thực tế (trong các Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ, Văn bằng bảo hộ, Đăng bạ, Phiếu Thẩm định, Phiếu Thẩm định lại,v.v...); 
+ Tăng thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi Văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ, thời hạn dành cho người nộp đơn trả lời thông báo thiếu sót của Cục, thời hạn xử lý đơn yêu cầu gia hạn (từ 01 tháng thành 02 tháng) nhằm đảm bảo tính khả thi của các quy định hoặc bảo đảm quyền lợi của người nộp đơn, nhất là đối với các trường hợp người nộp đơn ở nước ngoài (Điểm 20.2.d).
+ Bổ sung quy định về quy trình xử lý đơn yêu cầu gia hạn để thống nhất áp dụng (Điểm 20.4.d).
- Điểm 21: Bổ sung quy định về xử lý đơn yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu (Điểm 21.4.b).
b) Mục 2  “Thủ tục đăng ký sáng chế”:
- Điểm 23: 
+ Sửa đổi, bổ sung quy định hướng dẫn cụ thể các yêu cầu đối với bản mô tả sáng chế (Điểm 23.6.b và c); 
+ Bổ sung quy định về yêu cầu đối với bản vẽ trong bản mô tả (Điểm 23.6.d); Bổ sung  quy định đối với đơn đăng ký sáng chế liên quan đến dược phẩm để phù hợp với thực tiễn thẩm định (Điểm 23.10).

- Điểm 25: 
+ Sửa lại lời văn để phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 113 của Luật Sở hữu trí tuệ (Điểm 25.1.a.ii) và để làm rõ việc các dấu hiệu là đặc điểm về chức năng, công dụng… không được coi là dấu hiệu cơ bản của giải pháp kỹ thuật (Điểm 25.5.d); 
+ Bổ sung quy định hướng dẫn về thời hạn nộp các tài liệu chứng minh tính mới của đối tượng yêu cầu bảo hộ theo quy định về việc đánh giá tính mới tại khoản 3 Điều 60 của Luật Sở hữu trí tuệ (điểm 25.5.đ).

- Điểm 27: Bổ sung quy định về thời hạn nộp tài liệu đối với đơn PCT có chọn Việt Nam nhằm phù hợp với quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP và Quy tắc 54bis của Quy chế thi hành hiệp ước PCT .

c) Mục 4 “Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp”:

- Điểm 33: Sửa đổi, bổ sung các quy định về tên kiểu dáng công nghiệp, Lĩnh vực sử dụng kiểu dáng công nghiệp, Phần mô tả kiểu dáng công nghiệp, Phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, Yêu cầu đối với bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp, Đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp, để phù hợp với thực tiễn thẩm định; Bổ sung khái niệm "sản phẩm“ để có cách hiểu thống nhất.

- Điểm 35: Sửa đổi, bổ sung các quy định về đánh giá sự tương tự của kiểu dáng công nghiệp; Bổ sung quy định về yêu cầu cung cấp thông tin và bổ sung các ngoại lệ đối với “Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp” để phù hợp với quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và thực tiễn thẩm định đơn.

d) Mục 5 “Thủ tục đăng ký nhãn hiệu”:
- Điểm 37: Bổ sung quy định (điểm h mới) yêu cầu về hình thức đối với Danh sách các thành viên sử dụng nhãn hiệu tập thể.
- Điểm 41: Sửa đổi, bổ sung điểm 41.6 về xử lý đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam nhằm phù hợp với quy định của Quy tắc 18ter Quy chế chung thi hành Thỏa ước Madrid; Sửa đổi, bổ sung điểm 41.8.d để làm rõ trình tự, thủ tục xử lý đối với đơn đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi, phù hợp với thực tiễn hiện nay tại Cục.

- Điểm 42: Sửa đổi quy định tại điểm 42.4 để tránh gây hiểu lầm là Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thủ tục công nhận nhãn hiệu nổi tiếng theo yêu cầu của chủ sở hữu nhãn hiệu.

2. Chương II “Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao”:


- Điểm 47.1: bổ sung  quy định cụ thể về các tài liệu cần có trong hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận.


3. Sửa đổi, bổ sung đối một số quy định về thuật ngữ sử dụng cho phù hợp với thực tiễn thi hành pháp luật và phù hợp các quy định của pháp luật có liên quan, ví dụ: Thay cụm từ “thông báo” thành “quyết định” tại các điểm 13.6.b, 13.7, 14.3, 15.7.b, 15.7.c, 17.1.a, 17.1.g, 17.2.b, 17.2.c, 17.3.a, 18.3.d.iii, 20.1.d, 20.3.b, 20.4.d.ii, 30.2.b, 30.3, 48.2.b, 49.3.b, 51.3...; Thay cụm từ “sáng chế” thành “sáng chế/ giải pháp hữu ích” tại các điểm có cụm từ “sáng chế”,...


III. Một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau:
1. Đơn không hợp lệ một phần (Điểm 13.2.g): 


- Loại ý kiến thứ nhất: 

Đề nghị bỏ quy định này, vì xét về bản chất, đây cũng là các trường hợp thiếu sót của đơn cần phải được khắc phục, nếu người nộp đơn không khắc phục theo thông báo của Cục thì sẽ bị từ chối đối với những yêu cầu của đơn còn có thiếu sót mà không được khắc phục. Hơn nữa, việc thi hành quy định đơn không hợp lệ một phần rất phức tạp, gây khó khăn cho công việc của Cục: cùng một đơn, phần thì vào giai đoạn thẩm định nội dung, phần thì còn thẩm định hình thức, phần thì được cấp, phần thì khiếu nại. Nếu không có quy định này thì quyền lợi của người nộp đơn vẫn được đảm bảo (các lý do khiến cho đơn không hợp lệ sẽ được nêu trong thông báo thiếu sót của Cục gửi cho người nộp đơn, nếu người nộp đơn chấp nhận loại bỏ phần không hợp lệ hoặc có ý kiến giải trình và sửa chữa thiếu sót, thì đơn đó vẫn được Cục tiếp tục xử lý theo thủ tục thông thường).

- Loại ý kiến thứ hai: 

Đề nghị giữ nguyên như trong quy định của Thông tư nhằm đảm bảo quyền lợi cho người nộp đơn, đặc biệt trong trường hợp liên quan đến tính mới của sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và ngày nộp đơn/ ngày ưu tiên: đối với đơn có nhiều đối tượng, các đối tượng hợp lệ vẫn được chấp nhận và vẫn tiếp tục được xử lý (ví dụ: thực hiện công bố đơn đối với các đối tượng trong đơn sáng chế đã nộp đủ lệ phí công bố đơn nhằm đảm bảo tính mới của sáng chế). Để thuận tiện trong việc xử lý đơn, thẩm định viên có thể yêu cầu người nộp đơn tách đơn.

Dự thảo Thông tư được sửa đổi theo loại ý kiến thứ nhất.
2. Việc chấm dứt thẩm định nội dung trước thời hạn và việc phục hồi thẩm định nội dung đơn  (Điểm 15.4 và Điểm 15.5): 


- Loại ý kiến thứ nhất: 

Đề nghị bỏ các quy định trên, vì các lý do sau:
- Thông báo chấm dứt thẩm định nội dung trước thời hạn về cơ bản là một công văn thông báo thiếu sót (thông báo dự định từ chối) trong giai đoạn thẩm định nội dung, trong đó nêu các thiếu sót của đơn, để người nộp đơn trả lời, sửa chữa và khắc phục các thiếu sót này. 

- Thiếu sót nêu trong mục (ii) của điểm 15.4 thường đã được xử lý trong giai đoạn thẩm định hình thức.

- Việc thực hiện thủ tục “Chấm dứt thẩm định nội dung trước thời hạn” cho các đơn không thực hiện yêu cầu sửa chữa thiếu sót, giải thích nội dung đơn hoặc không cung cấp các thông tin cần thiết theo yêu cầu của Cục là không hợp lý, do trong trường hợp này, Cục có thể ra quyết định từ chối mà không cần ra thông báo “Chấm dứt thẩm định nội dung trước thời hạn”.

- Việc thực hiện thủ tục “Chấm dứt thẩm định nội dung trước thời hạn” trong trường hợp người nộp đơn có yêu cầu chấm dứt việc thẩm định nội dung và có tuyên bố rút đơn là không cần thiết và làm phức tạp quá trình thẩm định.

- Thủ tục “Chấm dứt thẩm định nội dung trước thời hạn” và “phục hồi thẩm định nội dung đơn” không hề được bất kỳ cơ quan SHTT nào trên thế giới áp dụng.


- Loại ý kiến thứ hai: 

Đề nghị giữ nguyên quy định này trong Thông tư, song sửa lại tiêu đề của điểm 15.4 thành “Thẩm định nội dung đơn theo thủ tục rút gọn” nhằm làm rõ đối với những trường hợp đặc biệt trong quá trình thẩm định nội dung quy định tại điểm này, thẩm định viên có thể không cần thiết phải thẩm định đầy đủ các bước theo trình tự thủ tục quy định tại điểm 15.6 (nội dung thẩm định) mà vẫn có thể kết luận được đối tượng yêu cầu bảo hộ nêu trong đơn không đáp ứng yêu cầu bảo hộ, rút ngắn được quá trình thẩm định và giảm tải khối lượng công việc cho thẩm định viên.
Dự thảo Thông tư được sửa đổi theo loại ý kiến thứ nhất.
3. Về việc cấp Bằng độc quyền sáng chế/Bằng độc quyền giải pháp hữu ích (điểm 26):
- Loại ý kiến thứ nhất: 

Hiện nay, đơn sáng chế có thể được cấp Văn bằng bảo hộ dưới một trong hai hình thức, đó là Bằng độc quyền sáng chế và Bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Đối với đơn sáng chế xin cấp Bằng độc quyền sáng chế thì các nội dung trong bản mô tả được gắn với cụm từ “sáng chế”, ví dụ “Tên sáng chế”; “Bản chất kỹ thuật của sáng chế”... còn đối với đơn sáng chế xin cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích thì các nội dung trong bản mô tả vẫn gắn với cụm từ “sáng chế”, điều này dẫn đến điểm bất cập là tuy Văn bằng độc quyền được cấp là “Bằng độc quyền giải pháp hữu ích”, nhưng trong nội dung của các tài liệu đơn lại thể hiện đó là “sáng chế”.  Do vậy, để đảm bảo sự thống nhất, phù hợp giữa tên văn bằng được cấp với nội dung tài liệu liên quan đến việc cấp Văn bằng bảo hộ đó, trong dự thảo Thông tư, tại các quy định có cụm từ “sáng chế” cần được sửa lại thành “sáng chế/giải pháp hữu ích”. 
- Loại ý kiến thứ hai: 
Đề nghị giữ nguyên quy định trong Thông tư, vì việc sửa đổi theo loại ý kiến thứ nhất không phù hợp với Luật Sở hữu trí tuệ. Theo quy định tại khoản 12 Điều 4 của Luật Sở hữu trí tuệ thì khái niệm “sáng chế” được định nghĩa là dưới góc độ là một đối tượng quyền SHCN được pháp luật bảo hộ (“Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên)”, và luật Sở hữu trí tuệ không định nghĩa sáng chế theo các tiêu chuẩn (điều kiện) để được bảo hộ, bởi vì dù có hay không đáp ứng các điều kiện bảo hộ, thì đối tượng đó vẫn là chính nó. Sáng chế và giải pháp hữu ích thực chất là một - đều là giải pháp kỹ thuật, chỉ khác nhau về điều kiện bảo hộ, đó là ở tính sáng tạo (sáng chế thì có tính sáng tạo, giải pháp hữu ích thì không có tính sáng tạo) và sự khác biệt đó được quy định tại khoản 2 Điều 58 của Luật Sở hữu trí tuệ.
Dự thảo Thông tư được sửa đổi theo loại ý kiến thứ nhất.
4. Về Kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên đối với kiểu dáng công nghiệp (Điểm 35.9)

- Loại ý kiến thứ nhất: 
Đề nghị quy định điểm 35.9.b theo hướng “Việc tra cứu là để tìm ra các đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm cùng loại trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhau, hoặc để tìm ra các đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm chứa bộ phận có kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp đăng ký, và xác định đơn có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm nhất” để có căn cứ giải quyết trường hợp đối tượng trong đơn nộp sau là một bộ phận sản phẩm, còn đối tượng trong đơn nộp trước là sản phẩm có chứa bộ phận trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng bộ phận trong đơn nộp sau.
- Loại ý kiến thứ hai:

Đề nghị giữ nguyên quy định trong Thông tư bởi vì kiểu dáng công nghiệp yêu cầu đăng ký là một sản phẩm hoàn chỉnh, trong khi đó đối chứng đưa ra như đề xuất lại là bộ phận của một sản phẩm. Việc đánh giá nguyên tắc nộp đơn của  “sản phẩm” với “bộ phận của sản phẩm” là không phù hợp.

Dự thảo Thông tư được sửa đổi theo loại ý kiến thứ nhất.
5. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến thủ tục xác lập quyền SHCN (Điểm 22) – [Xem Bản giải trình và thuyết minh phần khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến thủ tục xác lập quyền SHCN]
- Loại ý kiến thứ nhất (Thanh tra Bộ, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ, Cục Thông tin KH&CN quốc gia, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN):

Cần sửa đổi toàn bộ nội dung quy định tại điểm 22 của Thông tư trên cơ sở xác định rõ bản chất của khiếu nại về SHCN và trình tự, thủ tục giải quyết các khiếu nại, dựa trên cơ sở các quy định của Luật Khiếu nại, cụ thể như sau:

  (i) Về căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại về  SHCN:

Điều 14 Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định: “Người nộp đơn và mọi tổ chức, cá nhân có quyền lợi ích liên quan trực tiếp đến Quyết định hoặc Thông báo liên quan đến xử lý đơn đăng ký SHCN do cơ quan quản lý nhà nước về SHCN ban hành có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý nhà nước về SHCN hoặc khởi kiện ra Tòa án theo quy định của Luật SHTT và pháp luật liên quan”. Do vậy, pháp luật liên quan đến vấn đề khiếu nại trước tiên phải là Luật Khiếu nại.
Khoản 5 Điều 3 Luật Khiếu nại quy định nguyên tắc áp dụng pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại: “Trường hợp luật khác có quy định khác về khiếu nại và giải quyết khiếu nại thì áp dụng theo quy định của luật đó.” Như vậy, luật khác phải được hiểu là đạo luật (Luật, Bộ luật) do Quốc hội ban hành, cùng cấp bậc hiệu lực pháp lý với Luật Khiếu nại. Bên cạnh đó, tại khoản 2 Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định“Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.” Như vậy, Luật Sở hữu trí tuệ không có một điều khoản nào quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại về SHTT, cho nên quy định của Luật Khiếu nại là quy định có hiệu lực pháp lý cao nhất được áp dụng để giải quyết khiếu nại về SHTT.

(ii) Về bản chất của khiếu nại và quyền khiếu nại về SHCN: 

Bản chất của khiếu nại là yêu cầu xem xét lại tính hợp pháp của quyết định hành chính bị khiếu nại, trong đó phải chỉ ra yếu tố không phù hợp với quy định pháp luật. Khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại quy định:“Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình”.

Như vậy, người có quyền khiếu nại phải là người có căn cứ cho rằng quyết định hành chính được ban hành không phù hợp với quy định pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Người không đồng ý với quyết định hành chính một cách vô căn cứ thì không có quyền khiếu nại, cho dù có quyền và lợi ích liên quan.

(iii) Về nội dung khiếu nại:

Nội dung khiếu nại không phải là yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đã hết thời hạn sửa đổi, bổ sung trong bất kỳ tình huống nào (như trong thực tiễn giải quyết khiếu nại hiện nay tại Cục). Trong trường hợp người nộp đơn được sửa đổi, bổ sung đơn ngoài thời hạn do Cục ấn định vì các lý do như do trở ngại khách quan, bất khả kháng,... thì quy trình thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn phải được khôi phục tại các phòng thẩm định, mà không phải được xem xét trong thủ tục giải quyết khiếu nại. 

(iv) Về kết quả giải quyết khiếu nại: 
Quyết định giải quyết khiếu nại phải khẳng định tính hợp pháp hay không hợp pháp của quyết định bị khiếu nại và tuyên bố hiệu lực của quyết định đó, cụ thể là giữ nguyên hoặc hủy bỏ một phần hoặc hủy bỏ toàn bộ quyết định bị khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại không tuyên bố thu hồi quyết định bị khiếu nại và khôi phục quá trình xử lý đơn.

(v) Về đối tượng bị khiếu nại: 
Quyết định có thể bị khiếu nại là những quyết định chính thức kết thúc mỗi thủ tục/giai đoạn trong quá trình xử lý đơn SHCN của Cục SHTT. Quyết định bị khiếu nại là đối tượng của khiếu nại trong suốt quá trình khiếu nại, khởi kiện ở các cấp khác nhau. 

Quyết định giải quyết khiếu nại lần thứ nhất không phải là đối tượng của khiếu nại lần thứ hai. Quyết định giải quyết khiếu nại không phải là đối tượng bị khởi kiện theo thủ tục tố tụng hành chính.

(vi) Về phạm vi giải quyết khiếu nại: 
Đơn SHCN là đối tượng của quyết định hành chính bị khiếu nại được đưa ra xem xét phải là đơn ở thời điểm ban hành quyết định đó. Nội dung đơn đã thay đổi sau thời điểm ban hành quyết định bị khiếu nại không thuộc phạm vị giải quyết khiếu nại.
(vii) Về Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại:

Trong Thông tư cần có quy định cụ thể về việc thành lập và vai trò của Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại. Mô hình Hội đồng khiếu nại (Appeal Board) là mô hình phổ biến tại các cơ quan sở hữu trí tuệ trên thế giới, với cơ cấu hội đồng gồm các thẩm định viên và chuyên gia pháp lý lâu năm, có trách nhiệm thẩm định nội dung kỹ thuật và nội dung pháp lý của vụ việc khiếu nại và với cơ chế hoạt động á tố tụng (nghe ý kiến đối chất, biểu quyết theo đa số). Tùy theo mức độ phức tạp của vụ khiếu nại quyết định, thông báo liên quan đến việc chấp nhận/từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, cấp/ từ chối cấp văn bằng bảo hộ, chấp nhận/từ chối hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định hoặc mời chuyên gia tham gia Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại để xem xét lại quyết định, thông báo bị khiếu nại và đề xuất phương án giải quyết. Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại làm việc theo phương thức thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số.
- Loại ý kiến thứ hai (Phòng Thực thi và Giải quyết khiếu nại, Phòng Sáng chế số 3):
Đề nghị giữ nguyên quy định tại điểm 22 của Thông tư, chỉ sửa đổi thêm một số nội dung nếu thấy cần thiết và không nên đưa các quy định của Luật Khiếu nại vào nội dung giải quyết khiếu nại SHCN, vì các lý do sau:  
(i) Bản chất của khiếu nại về SHCN cần được hiểu đúng như quy định tại Nghị định số 103/2006/NĐ-CP và khác với quy định của Luật Khiếu nại:
Bản chất khiếu nại về SHCN theo quy định tại Điều 14 của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP là hoàn toàn phù hợp. Trong toàn bộ hệ thống văn bản pháp luật về SHTT đều không quy định khiếu nại về SHCN là khiếu nại các quyết định trái pháp luật như quy định tại Luật Khiếu nại.
Quyết định của Cục được ban hành trên cơ sở căn cứ vào các thông tin trong hồ sơ đơn và trong cơ sở dữ liệu của Cục. Việc thẩm định trên cơ sở các thông tin này thực tế là không đầy đủ để thẩm định theo tất cả các tiêu chuẩn bảo hộ được quy định tại Luật SHTT (ví dụ: liên quan đến thẩm định đơn nhãn hiệu, các thông tin liên quan đến các đối chứng là nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu sử dụng rộng rãi, quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp... không có hoặc thiếu trong quá trình thẩm định). Ngoài ra, còn có khả năng thiếu thông tin do các lỗi kỹ thuật gặp phải trong quá trình thẩm định.
Giai đoạn thẩm định với các thông tin nêu trên cùng với quan điểm thẩm định của Cục được kết thúc bằng quyết định từ chối hoặc cấp văn bằng. Việc người nộp đơn đề nghị xem xét lại đơn sau khi Cục đã có quyết định là việc làm hợp lý, phù hợp với quyền lợi của người nộp đơn mà pháp luật của các nước đều cho phép người nộp đơn thực hiện quyền này, mà không quy kết trách nhiệm của thẩm định viên hoặc cơ quan SHTT là đã “vi phạm pháp luật” trong quá trình thẩm định. 

Ngoài ra, trong lĩnh vực SHCN, có còn một số điểm đặc thù trong khiếu nại và giải quyết khiếu nại, mà các điểm đặc thù này không thể được đáp ứng, nếu như áp dụng quy định của Luật Khiếu nại để giải quyết, đó là:
- Luật Khiếu nại không có quy định về việc giải quyết đơn khiếu nại của chủ thể nước ngoài không định cư hoặc có cơ sở kinh doanh tại Việt Nam, trong khi đó, đây là đối tượng có quyền được khiếu nại trong quá trình xử lý đơn đăng ký SHCN tại Cục.
(ii) Về đại diện cho người nộp đơn trong việc giải quyết khiếu nại:
Luật Khiếu nại không có quy định về việc đại diện SHCN có thể đại diện cho người nộp đơn trong việc tiến hành thủ tục khiếu nại. Trong khi đó, pháp luật về SHTT quy định một số trường hợp cụ thể, người nộp đơn bắt buộc phải thực hiện các thủ tục thông qua đại diện SHCN..  

(iii) Về thời gian giải quyết khiếu nại:
Về thời gian giải quyết khiếu nại, để phù hợp với nội dung giải quyết đơn khiếu nại về SHCN, Nghị định số 103/2006/NĐ-CP cũng như Thông tư 01/2007/TT-BKHCN đều quy định khác với Luật Khiếu nại, vì nếu thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, thì với đặc thù của nội dung khiếu nại về SHCN sẽ không đủ thời gian để giải quyết khiếu nại.

(iv) Về việc bổ sung quy định về Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại:
Trong Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định số 103/2006/NĐ-CP đều không có quy định về “Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại”; do đó, không nên đưa các quy định về Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại trong Thông tư mà chỉ nên quy định trong Quy chế giải quyết khiếu nại của Cục.
Ngoài ra, việc quy định mỗi vụ khiếu nại đều phải thành lập Hội đồng tư vấn là không cần thiết vì thực tế, rất nhiều vụ khiếu nại đã được giải quyết mà không cần phải lập Hội đồng và cũng không có đủ kinh phí để vụ nào cũng thành lập Hội đồng tư vấn (khoảng 1500 vụ mỗi năm).
Dự thảo Thông tư được sửa đổi theo loại ý kiến thứ nhất.
Để đảm bảo tiến độ xây dựng văn bản đã đề ra và đáp ứng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Sở hữu trí tuệ kính đề nghị Lãnh đạo Bộ xem xét Dự thảo để cho phép đăng tải trên trang web của Bộ và gửi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan (các Sở KH&CN, các tổ chức dịch vụ đại diện SHCN, các cơ quan thực thi quyền SHTT).

Cục Sở hữu trí tuệ kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./. 
	Nơi nhận:
- Như trên;  

- Lưu: VT, PCCS.

Tài liệu kèm theo: 

- Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;

- Bản giải trình và thuyết minh phần khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến thủ tục xác lập quyền SHCN;
- Dự thảo Công văn của Bộ KHCN gửi xin ý kiến các cơ quan, tổ chức.
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