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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

BLDS : Bộ luật Dân sự

BMKD : Bí mật kinh doanh

KDCN : Kiểu dáng công nghiệp

Luật SHTT : Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (Sửa đổi, bổ sung 2009)

SHCN : Sở hữu công nghiệp

SHTT : Sở hữu trí tuệ

TRIPs : Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan đến quyền

Sở hữu trí tuệ

TSTT : Tài sản trí tuệ

WIPO : Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới
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1

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài

Toàn cầu hóa đang trở thành xu thế tất yếu của tất cả các quốc gia trên thế giới,

trong đó có Việt Nam. Thực tế chứng minh rằng, trong những năm qua, Việt Nam đã

chủ động hội nhập nền kinh tế quốc tế bằng việc kí kết nhiều hiệp định song phương và

đa phương về thương mại tự do (FTA); là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế

giới – WTO, tham gia khu vực mậu dịch tự do ASEAN(AFTA), Diễn đàn Châu Á

Thái Bình Dương (APEC),... nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của quán trình hội nhập.

Khi trở thành thành viên của các hiệp ước nói trên, một thách thức lớn là vấn đề SHTT

nói chung và SHCN nói riêng trở thành lĩnh vực mà nước ta cần quan tâm.

Trong SHTT, việc các chủ thể sáng tạo ra các máy móc, thiết bị, quy trình

nhằm tăng năng suất lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ngày càng phổ

biến là bước tiến quan trọng trong nền kinh tế tri thức đang chiếm tỉ trọng càng cao.

Từ nhu cầu thực tế bảo vệ quyền và lợi ích của các chủ thể sáng tạo, chế định về

quyền SHCN ra đời. Chế định quyền SHCN đã điều chỉnh các mối quan hệ xã hội

phát sinh trong quá trình sáng tạo, sử dụng, định đoạt các đối tượng SHCN. Các quy

định về SHCN đã tạo cơ sở pháp lý giúp các chủ sở hữu quyền SHCN khai thác có

hiệu quả đối tượng SHCN. Mặc dù vậy, không phải trong trường hợp nào, chủ sở

hữu quyền SHCN cũng khai thác có hiệu quả, tối ưu lợi ích kinh tế từ quyền SHCN.

Một số chủ sở hữu quyền SHCN không biết kinh doanh, không đủ các điều kiện để

khai thác công dụng của sản phẩm công nghiệp. Khi đó, nhu cầu chuyển giao quyền

SHCN cho chủ thể khác để khai thác được công dụng, lợi ích kinh tế do sản phẩm

tạo ra trở thành nhu cầu và là phương án tối ưu nhất. Quy định pháp luật cho phép

các chủ sở hữu quyền SHCN được chuyển giao quyền SHCN dưới nhiều hình thức

khác nhau tạo điều kiện có thể khai thác hiệu quả quyền SHCN, đem lại lợi ích cho

cả chủ sở hữu quyền và người nhận chuyển giao quyền SHCN.

Thực tiễn hiện nay cho thấy, các chủ thể gặp khó khăn trong hoạt động

chuyển giao quyền SHCN, nhất là trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và cuộc
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2

cách mạng công nghiệp lần tư. Đồng thời, quy định của pháp luật còn thiếu và tồn

tại những hạn chế nhất định tạo ra những rào cản trong hoạt động chuyển giao

quyền SHCN giữa các chủ thể. Xuất phát từ yêu cầu cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn,

việc nghiên cứu tìm ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp

dụng pháp luật về chuyển giao quyền SHCN trở nên cấp thiết. Nhằm giải quyết vấn

đề nêu trên, tôi xin chọn đề tài “Pháp luật Việt Nam về chuyển giao quyền sở hữu

công nghiệp” làm Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế của mình.

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

Thời gian qua, đã có một số công trình nghiên cứu pháp luật về chuyển giao

quyền SHTT nói chung và SHCN nói riêng, song trong thời đại cách mạng công

nghiệp lần thứ tư và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế cần có cái nhìn tổng quan và

đa chiều về chuyển giao quyền SHCN để đáp ứng các yêu cầu hội nhập kinh tế quốc

tế. Dù vậy, qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu tác giả xin đề cập một số công trình

nghiên cứu trong và ngoài nước như sau:

2.1. Một số công trình nghiên cứu trong nước

- Sách “Chuyển giao công nghệ thành công” của tổ chức SHTT thế giới

(WIPO) được xuất bản theo giấy phép xuất bản số 150 của Cục Xuất bản, Bộ Thông

tin và Truyền thông ngày 25/09/2008. Ở chương 3 của cuốn sách nói về các điều

khoản chính trong hợp đồng chuyển giao công nghệ. Theo cuốn sách này thì các

điều khoản chính được chia ra làm ba nhóm, nhóm một là đối tượng của Li-xăng,

nhóm hai là loại quyền nào sẽ được Li-xăng và cuối cùng nhóm ba sẽ nói về các

điều khoản về tài chính. Vậy thông qua cuốn sách này để xác định các điều khoản

cơ bản cần có trong hợp đồng chuyển giao công nghệ để đảm bảo hợp đồng có hiệu

lực cũng như gia tăng sự ràng buộc giữa các bên.

- Luận văn Thạc sĩ của tác giả Nguyễn Thanh Tùng (2013) thuộc Khoa

Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội với đề tài: “Chuyển giao quyền sử dụng nhãn

hiệu theo pháp luật Việt Nam”. Luận văn trình bày những vấn đề lý luận chung

về quyền SHCN đối với nhãn hiệu và chuyển giao quyền sử dụng đối với nhãn

hiệu. Nghiên cứu những quy định của pháp luật Việt Nam về chuyển giao quyền
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3

sử dụng nhãn hiệu: khái niệm quyền sử dụng nhãn hiệu; cách thức chuyển giao

quyền sử dụng nhãn hiệu; hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Tìm

hiểu thực trạng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam từ đó đưa ra

một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn

hiệu tại Việt Nam.

- Luận văn thạc sĩ của tác giả Lê Thị Hạt (2015), Phân tích các yếu tố quyền sở

hữu trí tuệ có ảnh hưởng tới kết quả hoạt động định giá nhãn hiệu tại Việt Nam,

Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học quốc gia Hà Nội. Luận văn

chủ yếu tập trung vào vấn đề định giá nhãn hiệu. Tác giả đã đánh giá thực trạng và

phân tích các yếu tố quyền SHTT ảnh hưởng tới kết quả hoạt động định giá nhãn

hiệu tại Việt Nam từ đó đưa ra các giải pháp kiến nghị phù hợp.

- Luận văn Thạc sĩ Luật học của tác giả Trần Khánh Ly (2015) thuộc Khoa

Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội với đề tài “Chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng

sở hữu công nghiệp theo quy định pháp luật Việt Nam”. Luận văn đã làm rõ về mặt cơ

sở lý luận quyền SHCN, chuyển giao quyền sử dụng công nghiệp theo pháp luật quốc

tế và pháp luật Việt Nam và thực tiễn chuyển giao quyền sử dụng quyền SHCN. Từ đó

đề xuất các giải pháp cụ thể trong việc hoàn thiện các quy định về chuyển giao quyền

sử dụng quyền SHCN. Trong phạm vi nghiên cứu của luận văn chỉ đề cập đến chuyển

giao quyền sử dụng đối tượng SHCN, chưa làm rõ được chuyển giao quyền SHCN nói

chung.

- Luận văn thạc sĩ của tác giả Lê Thị Liên (2018) với đề tài: “Pháp luật về

hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp” thuộc Trường Đại

học Luật, Đại học Huế. Luận văn đã phân tích, làm rõ các vấn đề lý luận về khái

niệm, đặc điểm, bản chất của quyền SHCN, đối tượng SHCN và hoạt động chuyển

quyền sử dụng đối tượng SHCN. Phân tích thực trạng pháp luật điều chỉnh hợp

đồng li - xăng và thực tiễn thực hiện pháp luật. Trên cơ sở đó tìm ra những vướng

mắc cụ thể trong quá trình áp dụng và thực hiện pháp luật làm cơ sở cho các giải

pháp để hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật về hợp đồng chuyển

quyền các quyền SHCN.

Tr
ườ

ng
 Đ

ại 
họ

c K
in

h t
ế H

uế



4

- Luận án tiến sĩ luật học của tác giả Trần Văn Nam (2018) “Dịch vụ chuyển

giao công nghệ theo pháp luật Việt Nam hiện nay”, viện Hàn lâm Khoa học Xã hội

Việt Nam, Học viện Khoa học Xã hội. Luận án tập trung đề xuất nhóm giải pháp

nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật về dịch vụ chuyển giao công nghệ; thúc đẩy dịch

vụ chuyển giao công nghệ phát triển; các đề xuất cụ thể về ban hành các văn bản

dưới luật; các giải pháp khác nhằm hỗ trợ thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ

phát triển. Triển khai các giải pháp này cũng sẽ nhằm đẩy mạnh số lượng và chất

lượng hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên cả nước, tạo ra đội ngũ doanh

nghiệp chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ chuyển giao công nghệ, đóng góp cho

sự phát triển chung của nền kinh tế. Luận án đã đưa ra các giải pháp để nâng cao

hiệu quả trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài cũng như

từ nước ngoài vào Việt Nam.

- Luận văn Thạc sĩ Luật học của tác giả Lê Thị Liên (2018) về “Pháp luật về

hợp đồng chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp”, Trường Đại học Luật,

Đại học Huế. Luận văn là toàn bộ quá trình nghiên cứu, phân tích vấn đề chuyển

quyền sử dụng đối tượng SHCN và hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN, tình hình

pháp luật quy định về hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN. Từ đó, nêu ra được

những quy định của pháp luật là cơ sở cho sự phát triển của hoạt động chuyển

quyền sử dụng đối tượng SHCN cũng nhờ đưa ra những vướng mắc, hạn chế trong

quy định của pháp luật về hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN. Luận văn đã đưa ra

những giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như phù hợp với tình hình kinh

tế - xã hội hiện nay, đã đóng góp một phần nhỏ vào việc nghiên cứu hoàn thiện chế

định về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN.

2.2. Một số công trình nghiên cứu nước ngoài

- Bài báo “Different regulatory models of transfer ò industrial property rights

in the Baltic States: A plea for harmonized approach” của các tác giả Aleksei Kelli,

Age Varv, Tonis Mets, Vadim Mantrov, Ramuas Bistonas, Carri Ginter đăng trên

tạp chí Luật học quốc tế và so sánh kì 2 năm 2016. Trong bài báo, các các giả tìm

hiểu mô hình chuyển giao quyền SHCN khác nhau của ba nước Balic trên cơ sở so
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sánh. Bài báo chứng minh rằng các mô hình này khác nhau ở cấp quốc gia và một

số mô hình có thể được sử dụng trong một hệ thống pháp lý. Các tác giả phân tích

điểm mạnh, điểm yếu và ý nghĩa pháp lý của các mô hình này ở ba nước Baltic cả ở

cấp độ pháp lý và cả cấp độ thực tế thông qua nghiên cứu trường hợp. Các tác giả

kết luận rằng nên sử dụng mô hình theo đó đăng ký được trao quyền công khai và

việc chuyển quyền SHCN không được thực hiện tùy thuộc vào hồ sơ của nó.

- Tài liệu của WIPO (2016), Understanding Industrial Property. Ấn phẩm này

giới thiệu về SHCN cho người không chuyên. Ấn phẩm giải thích một cách chung các

nguyên tắc củng cố quyền SHCN và mô tả nhiều hình thức phổ biến nhất của SHCN

bao gồm: bằng sáng chế và giải pháp hữu ích, KDCN, thương hiệu và chỉ dân địa lý.

Ấn phẩm phác họa các công cụ mà người sáng tạo có thể tìm kiếm cho sự bảo vệ cho

tài sản công nghiệp của họ.

- World Intellectual Property Organization, Valuation of Intellectual Property:

What, Why and How, WIPO Magazine Issue No. 05, 2003, page 5-9. Công trình khái

quát các quan điểm về định giá quyền SHTT của Tổ chức SHTT thế giới (WIPO).

Ngoài ra công trình này đã khái quát chung về định giá quyền SHTT, ý nghĩa, vai trò

và đưa ra các phương pháp định giá TSTT.

2.3. Đánh giá các công trình nghiên cứu

Tại Việt Nam, hoạt động chuyển giao quyền SHCN chưa thực sự phổ biến

nhưng đã nhận được sự quan tâm ngày càng nhiều trong thời gian qua. Những công

trình nghiên cứu về chuyển giao quyền SHCN được công bố gần đây chỉ dừng lại ở

mức độ đánh giá quy định pháp luật về chuyển giao một đối tượng cụ thể trong

quyền SHCN, nghiên cứu về các hợp đồng chuyển giao. Mặc khác, công trình

nghiên cứu về chuyển giao quyền SHCN sử dụng một số văn bản đã được thay đổi

vì vậy trong áp dụng thực tiễn phần nào không còn phù hợp. Do đó, cần thiết phải có

một công trình nghiên cứu dưới góc độ rà soát quy định pháp luật hiện hành, đánh giá

thực tiễn chuyển giao nhằm tìm ra bất cập trong pháp luật, qua đó đưa ra các giải

pháp khắc phục những bất cập đó.

Đối với các công trình đã công bố ở nước ngoài, các tác phẩm nghiên cứu tổng
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quan về chuyển giao quyền SHCN. Song, đối với Việt Nam, do nguyên nhân sự

khác biệt chủ yếu về pháp luật và các điều kiện kinh tế xã hội thì khả năng áp dụng

thực tế từ các nghiên cứu đó không khả thi. Bên cạnh đó, xu thế hội nhập kinh tế

quốc tế và cuộc cách mạng cộng nghiệp lần thứ tư đặt ra những thách thức và yêu

cầu nhất định đối với toàn bộ nền kinh tế, trong đó có các vấn đề liên quan đến

chuyển giao quyền SHCN nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi

chúng ta phải nghiên cứu toàn diện và bám sát tình hình thực tiễn. Đồng thời, nhận

thấy rằng luận văn “Pháp luật Việt Nam về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp”

không trùng lắp với các công trình nghiên cứu nói trên.

Từ những phân tích trên đây, tác giả nhận thức được những thuận lợi nhất

định khi thực hiện đề tài này nhờ vào những tài liệu mà các công trình đã công

bố trước đó. Đồng thời, có căn cứ để so sánh, đối chiếu hệ thống quy định hiện

hành về chuyển giao quyền SHCN trong hoạt động thương mại. Từ đó kiến nghị

các giải pháp hoàn thiện hiệu quả để đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của Luận văn là đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp

luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về chuyển giao quyền SHCN.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích nghiên cứu, Luận văn có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề

sau:

- Phân tích, làm rõ một số khái niệm liên quan để làm cơ sở thực hiện Luận văn;

- Hệ thống hoá các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về chuyển giao

quyền SHCN;

- Nghiên cứu thực trạng chuyển giao quyền SHCN. Đánh giá kết quả đạt được,

đưa ra các hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại trong hoạt

động chuyển giao quyền SHCN;

- Phân tích những bất cập của pháp luật về chuyển giao quyền SHCN;

- Đưa ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật
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về chuyển giao quyền SHCN.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của Luận văn là các quan điểm, luận cứ khoa học; quy

định của pháp luật Việt Nam về chuyển giao quyền SHCN; thực tiễn hoạt động

chuyển giao quyền SHCN.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi về thời gian: giai đoạn từ 2005-2018;

- Phạm vi về không gian: Tại Việt Nam.

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

5.1. Phương pháp luận nghiên cứu

Phương pháp luận nghiên cứu dựa trên cở sở phương pháp của Chủ nghĩa duy

vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử.

5.1. Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong Luận văn bao gồm:

- Phương pháp phân tích tài liệu: tác giả sử dụng tài liệu, bao gồm bài báo

khoa học, sách chuyên khảo và các công trình khoa học khác đã được công bố, có

liên quan đến đề tài Luận văn, trong đó có kế thừa những nghiên cứu đã công bố;

- Phương pháp phân tích, đánh giá được sử dụng trong chương 1 giới thiệu

một số vấn đề lý luận và pháp luật điều chỉnh về chuyển giao quyền SHCN;

- Phương pháp phân tích so sánh, phương pháp phân tích thông tin, phương pháp

tổng hợp để hoàn thành chương 2 nhằm phân tích và làm rõ thực trạng pháp luật và

thực tiễn áp dụng pháp luật về chuyển giao quyền SHCN;

- Phương pháp phân tích so sánh, phương pháp tổng hợp để hoàn thành

chương 3 nhằm đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện vấn đề cần nghiên cứu cả về góc

độ lý luận và thực tiễn.

6. Những đóng góp mới của luận văn

- Về lý luận: Luận văn góp phần làm rõ các khái niệm SHCN, các đối tượng

của quyền SHCN; Tổng hợp và làm rõ các quy định của pháp luật Việt Nam vềTr
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chuyển giao quyền SHCN;

- Về thực tiễn: Luận văn phân tích thực trạng quy định pháp luật về chuyển

giao quyền SHCN tại Việt Nam; Phân tích thực tiễn hoạt động chuyển giao quyền

SHCN thời thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

Phân tích các nguyên nhân và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về

chuyển giao quyền SHCN nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển giao nói riêng

và phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế nói chung.

7. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung

của Luận văn được chia thành 3 chương:

Chương 1. Một số vấn đề lý luận và khung pháp luật về chuyển giao quyền

sở hữu công nghiệp

Chương 2. Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về chuyển

giao quyền sở hữu công nghiệp

Chương 3. Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp

dụng pháp luật về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp
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CHƯƠNG 1

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KHUNG PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN GIAO

QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

1.1. Một số vấn đề lý luận về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm quyền sở hữu công nghiệp

1.1.1.1. Khái niệm quyền sở hữu công nghiệp

Tại Điều 1.2 Công ước Paris về bảo hộ quyền SHCN quy định các đối tượng

bảo hộ SHCN bao gồm: “sáng chế, giải pháp hữu ích, KDCN, nhãn hiệu hàng hoá,

nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, chỉ dẫn nguồn gốc hoặc tên gọi xuất xứ, và

chống cạnh tranh không lành mạnh”.

Năm 1976, Việt Nam đã tham gia vào Tổ chức SHTT Thế giới (WIPO).  Tuy

nhiên đến ngày 14/12/1982, văn bản đầu tiên chính thức nhắc đến vấn đề bảo hộ độc

quyền trong SHCN mới ra đời do Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định

197/HDBT ban hành "Điều lệ về Nhãn hiệu hàng hoá".

Trước năm 1992, một loạt các văn bản liên quan đến SHTT đã ra đời, tạo tiền

đề phát triển cho công cuộc đổi mới, đó là Điều lệ nhãn hiệu hàng hoá ngày

14/2/1982, Điều lệ KDCN ngày 13/05/1988, Pháp lệnh Chuyển giao Công nghệ từ

Nước ngoài vào Việt Nam ngày 5/12/1988, Nghị Định 49/HĐBT ngày 4/03/1991

hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Chuyển giao Công nghệ từ Nước ngoài vào Việt Nam,

Pháp lệnh Bảo hộ Quyền Sở hữu công nghiệp ngày 11/02/1989, Nghị định 84/HĐBT

ngày 20/03/1990 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Bảo hộ Quyền SHCN, Điều lệ Li-

xăng ngày 28/12/1984, Nghị định 214/HĐBT về Quyền tác giả năm 1988, Pháp lệnh

Bảo hộ Quyền tác giả ngày 10/02/1994.  Tuy nhiên, do một số văn bản được ban

hành từ trước Hiến pháp 1992, nên vẫn còn những bất cập giữa cơ chế bảo hộ quyền

SHTT trong thời kỳ bao cấp và cơ chế bảo hộ trong thời kỳ kinh tế thị trường1.

BLDS năm 1995 được xem là bước tiến vượt bậc pháp luật về điều chỉnh

quyền SHTT nói chung và quyền SHCN nói riêng, Bộ luật đã điều chỉnh tập trung

1 Lê Nết (2006), Quyền SHTT, Tài liệu bài giảng của tiến sĩ luật học (LSE, London), NXB Đại học quốc gia
thành phố Hồ Chí Minh, tr.38.
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các quy định về SHTT tại Phần thứ sáu (Quyền SHTT và chuyển giao công nghệ).

Theo quy định tại Điều 780 BLDS năm 1995, khái niệm quyền SHCN được định

nghĩa như sau: “Quyền SHCN là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với sáng

chế, giải pháp hữu ích, KDCN, nhãn hiệu hàng hóa, quyền sử dụng đối với tên gọi

xuất sử hàng hóa và quyền sở hữu đối với các đối tượng khác do pháp luật quy

định”. Quy định về quyền SHCN tại BLDS năm 1995 có nhiều nét tương đồng, kế

thừa Điều 1.2 Công ước Paris về bảo hộ quyền SHCN. Trong quy định của BLDS

2015 tuyệt nhiên không nhắc đến quyền SHCN, dường như các nhà làm luật đã quan

niệm nên để cho luật chuyên ngành về SHTT quy định về vấn đề này, do đó, trong

quy định BLDS không đề cập đến quyền SHCN.

Luật SHTT có cách tiếp cận tương tự đối với quyền SHCN theo quy định

BLDS năm 1995, khái niệm về quyền SHCN được đề cập tại khoản 4 Điều 4 như

sau: “Quyền SHCN là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, KDCN, thiết kế

bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, BMKD do

mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh”. Luật

SHTT đã đề cập triệt để hơn các đối tượng của quyền SHCN, làm rõ các đối tượng

khác do pháp luật quy định theo quy định tại BLDS năm 1995 như: thiết kế bố trí

mạch tích hợp bán dẫn, chỉ dẫn địa lý, BMKD, quyền chống cạnh tranh không lành

mạnh.

Tóm lại, phạm trù của quyền SHCN có nội hàm rộng bao gồm các đối tượng:

sáng chế, KDCN, mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý,

BMKD2.

Khái niệm các đối tượng của quyền SHCN được Luật SHTT quy định như

sau:

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.

KDCN là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối,

đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

2 Xem chi tiết tại Điều 4 Luật SHTT
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Mạch tích hợp bán dẫn là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành

phẩm, trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả

các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc bên trên tấm vật liệu bán dẫn nhằm

thực hiện chức năng điện tử. Mạch tích hợp đồng nghĩa với IC, chip và mạch vi

điện tử.

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu

trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch

tích hợp bán dẫn.

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức,

cá nhân khác nhau.

Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các

thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ

chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.

Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ

chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để

chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng

hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc

tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc

tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có

liên quan với nhau.

Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên

toàn lãnh thổ Việt Nam.

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh

doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác

trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Khu vực kinh doanh quy định tại khoản này là khu vực địa lý nơi chủ thể

kinh doanh có bạn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng.

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực,
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địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

BMKD là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được

bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.

1.1.1.2. Đặc điểm quyền sở hữu công nghiệp

Quyền SHCN có những đặc điểm sau:

Thứ nhất, đối tượng của quyền SHCN luôn gắn liền với hoạt động sản xuất

kinh doanh

Tại Điều 1.3 Công ước Paris về bảo hộ quyền SHCN quy định: “SHCN phải

được hiểu theo nghĩa rộng nhất, không những chỉ áp dụng cho công nghiệp và

thương mại theo đúng nghĩa của chúng mà cho cả các ngành sản xuất nông nghiệp,

công nghiệp khai thác và tất cả các sản phẩm chế biến hoặc sản phẩm tự nhiên như

rượu vang, ngũ cốc, lá thuốc lá, hoa quả, gia súc, khoáng sản, nước khoáng, bia,

hoa và bột”. Theo Công ước Paris đối với quyền SHCN không chỉ xem xét là quy

định pháp luật đơn thuần điều chỉnh đến các đối tượng quyền SHCN mà đồng thời

xem xét quyền SHCN trong thương mại gắn liền với hoạt động sản xuất, khai thác,

chế biến nông nghiệp và công nghiệp.

Theo quy định tại Luật SHTT, một trong các điều kiện bảo hộ đối với sáng

chế, KDCN và thiết kế bố trí phải có khả năng áp dụng trong lĩnh vực khoa học,

công nghệ nhằm tạo ra sản phẩm có giá trị cho đời sống con người. Đối với nhãn

hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, BMKD phải chứa đựng chỉ dẫn thương mại,

chúng được xem như chiếc cầu nối giữa nhà sản xuất hay cung cấp dịch vụ đối với

người tiêu dùng. Chủ thể nào nắm giữ được các đối tượng này sẽ có các ưu thế cạnh

tranh hơn các chủ thể khác. Đây là một trong những tiêu chí để phân chia kết quả

hoạt động SHTT thành quyền tác giả và quyền SHCN chính là căn cứ và tính hữu

ích hay khả năng áp dụng của chúng. Nếu các đối tượng của quyền tác giả chủ yếu

được áp dụng trong hoạt động giải trí tinh thần thì các đối tượng của quyền SHCN

lại được áp dụng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại3.

Thứ hai, quyền SHCN được bảo hộ thông qua thủ tục đăng ký tại cơ quan

3 Trường Đại học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, Nxb Công an nhân dân.
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nhà nước có thẩm quyền

Đa số các đối tượng của quyền SHCN phát sinh hoặc xác lập trên cơ sở đăng

ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục, trình tự luật định. Theo quy

định của Luật SHTT, quyền SHCN đối với sáng chế, KDCN, thiết kế bố trí mạch

tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu (trừ nhãn hiệu nổi tiếng), chỉ dẫn địa lý được xác lập

trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

theo thủ tục đăng ký quy định pháp luật hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy

định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Quyền SHCN chỉ được pháp luật bảo hộ khi chúng đã được cơ quan nhà

nước cấp văn bằng bảo hộ. Đăng ký văn bằng bảo hộ là cách thức công khai hóa

tình trạng của loại tài sản vô hình này đối với các chủ thể khác, là cách thức để

thông báo tài sản đã thuộc về chủ sở hữu nhất định. Qua đó tránh trình trạng tài sản

bị người khác chiếm đoạt, xâm phạm mà không có căn cứ chứng minh bảo vệ quyền

sở hữu của mình. Khác với quyền tác giả việc đăng ký chỉ mang tính chất khuyến

khích các chủ thể chủ động đăng ký để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp thì đối với

thủ tục đăng ký quyền SHCN là thủ tục bắt buộc. Nếu chủ thể sáng tạo ra quyền

SHCN không tiến hành đăng ký sẽ không được bảo hộ trong trường hợp có người

khác chiếm đoạt hoặc đăng ký trước, chỉ được hưởng quyền sử dụng trước trong

trường hợp chứng minh được họ tạo ra sản phẩm một cách độc lập trước ngày nộp

đơn. Mặc khác, hoạt động đăng ký quyền SHCN là chính sách nhà nước nhằm

khuyến khích hoạt động sáng tạo trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và thương

mại; đồng thời tạo điều kiện cho các chủ thể khác trong xã hội tiếp cận được tri thức

tiến bộ, tiên tiến nhất làm cơ sở cho các sáng chế, phát minh tiếp theo.

Bên cạnh đó một số đối tượng của quyền SHCN phát sinh tự nhiên không

cần đăng ký với cơ quan nhà nước như: quyền SHCN đới với tên thương mại được

xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại; quyền SHCN đối với BMKD

được xác lập trên cơ sở có được một cách hợp pháp BMKD và thực hiện việc bảo

mật BMKD; quyền SHCN đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở sử

dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký.Tr
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Thứ ba, quyền SHCN được bảo hộ theo thời gian của văn bằng bảo hộ

Việc cấp văn bằng bảo hộ là một cơ chế đặc trưng trong việc thực hiện bảo

hộ đối với các đối tượng của quyền SHCN mà pháp luật của nhiều nước trên thế

giới đều ghi nhận. Pháp luật Việt Nam cũng quy định hình thức bảo hộ thông qua

cấp văn bằng bảo hộ. Kể từ ngày được Nhà nước cấp văn bằng bảo hộ, quyền

SHCN được xác lập và được bảo hộ bởi Nhà nước bằng những biện pháp bảo vệ

trong thời gian bảo hộ.

Việc quy định thời hạn bảo hộ đối với một số đối tượng quyền SHCN là rất

cần thiết. Thời hạn bảo hộ đối tượng quyền SHCN là thời gian của văn bằng bảo hộ

được chia như sau:

Thời hạn bảo hộ xác định và không gia hạn. Loại thời hạn này áp dụng đối

với sáng chế là 20 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ; với giải pháp hữu ích là 10

năm; với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là 10 năm kể từ ngày đăng ký hoặc

ngày người có quyền nộp đơn khai thác, cho phép người khác khai thác thương mại

tại bất kì nơi nào trên thế giới hoặc 15 năm tính từ ngày tạo ra thiết kế bố trí4.

Thời hạn bảo hộ xác định và có gia hạn. Loại thời hạn này áp dụng đối với

nhãn hiệu là 10 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ, có thể gia hạn liên tiếp nhiều lần

mỗi lần 10 năm; với KDCN là 5 năm kể từ ngày nộp đơn hợp đơn, có thể gia hạn

hai lần liên tiếp, mỗi lần năm năm5.

Đối với các đối tượng nêu trên, việc bảo hộ trong thời gian xác định chỉ

có hiệu lực khi chủ sở hữu văn bằng bảo hộ nộp lệ phí để duy trì hiệu lực của

văn bằng. Thời hạn bảo hộ không xác định. Loại thời hạn được áp dụng đối với tên

thương mại, chỉ dẫn địa lý, BMKD cho đến khi nào còn đáp ứng được điều kiện bảo

hộ.

4 Xem thêm tại các Điều 93, 94, 95 Luật SHTT
5 Xem thêm tại các Điều 93, 94, 95 Luật SHTT
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1.1.2. Khái niệm, đặc điểm của chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

1.1.2.1. Khái niệm chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Ngày 28 -12 -1988, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành

Nghị định số 201-HĐBT Điều lệ về mua bán quyền sử dụng sáng chế, giải pháp

hữu ích, KDCN, nhãn hiệu hàng hoá và bí quyết kỹ thuật (gọi tắt là Điều lệ về mua

bán li-xăng) là văn bản đầu tiên đề cập đến vấn đề chuyển giao quyền SHCN hiện

nay. Đến ngày 15 tháng 4 năm 1994, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông

tư 163/TT-SHCN để hướng dẫn chi tiết nghị định trên, tại phần I thuật ngữ quy ước

chưa có định nghĩa cụ thể về chuyển giao quyền SHCN mà chỉ đề cập định nghĩa li-

xăng như sau: "Li-xăng dùng để chỉ việc tổ chức, cá nhân ("Bên giao") cho phép tổ

chức, cá nhân khác ("Bên nhận") được sử dụng - trong phạm vi lãnh thổ nhất định

("lãnh thổ li-xăng") và trong thời hạn nhất định ("thời hạn li-xăng") - sáng chế, giải

pháp hữu ích, KDCN, nhãn hiệu hàng hoá ("đối tượng SHCN") đang thuộc quyền

sở hữu hoặc quyền sử dụng của bên giao”.

BLDS năm 1995 đã hệ thống các quy định về SHTT nói chung và SHCN nói

riêng vào Phần thứ sáu (Quyền SHTT và chuyển giao công nghiệp). Mặc dù đã hệ

thống các quy định về SHCN tuy nhiên quy định vẫn chưa chi tiết đề cập một số

vấn đề xác lập quyền SHCN. BLDS năm 1995 không có điều luật quy định cụ thể

khái niệm về chuyển giao quyền SHCN tuy nhiên thông qua Điều 7946, Điều 7967

quy định có thể hiểu chuyển giao quyền SHCN như sau: “Chuyển giao quyền

SHCN là việc chủ sở hữu đối tượng SHCN chuyển giao văn bằng bảo hộ cho cá

nhân, pháp nhân chủ thể khác hoặc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu

6 Điều 794. Chủ sở hữu đối tượng SHCN
Cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc được chuyển giao văn
bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, KDCN, nhãn hiệu hàng hoá và các đối tượng SHCN khác là chủ sở
hữu sáng chế, giải pháp hữu ích, KDCN, nhãn hiệu hàng hoá và các đối tượng SHCN đó.
7 Điều 796. Quyền của chủ sở hữu các đối tượng SHCN
1- Chủ sở hữu sáng chế, giải pháp hữu ích, KDCN, nhãn hiệu hàng hoá có các quyền sau đây:
a) Độc quyền sử dụng đối tượng SHCN;
b) Chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHCN cho người khác;
c) Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu của mình phải
chấm dứt hành vi xâm phạm và bồi thường thiệt hại.
2- Quyền sở hữu đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, KDCN, nhãn hiệu hàng hóa có thể để thừa kế hoặc
chuyển giao cho người khác.
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công nghiệp cho người khác” .

BLDS năm 2005 cũng hệ thống quy định về SHTT tại Phần thứ sáu (Quyền

SHTT và chuyển giao công nghiệp) đề cập đến chuyển giao quyền SHCN như sau:

“Quyền SHCN đối với sáng chế, KDCN, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn,

BMKD, nhãn hiệu có thể được chuyển giao toàn bộ hoặc một phần theo hợp đồng

hoặc để thừa kế, kế thừa”. Quy định về chuyển giao quyền SHCN tại BLDS năm

2005 chưa rõ ràng, quy định theo hướng mở, chưa nêu rõ nội hàm của hoạt động

chuyển giao quyền SHCN, chỉ mới đề cập đến việc cho phép hoạt động chuyển giao

quyền SHCN. Bên cạnh đó, qua nghiên cứu, tác giả nhận thấy BLDS 2015 không

đề cập đến quyền SHCN.

Luật SHTT đã đề cập đến vấn đề chuyển giao quyền SHCN chi tiết hơn. Khái

niệm chuyển giao quyền SHCN không có quy định trực tiếp, tuy nhiên thông qua bố

cục Chương X, Điều 1388, Điều 1419 Luật SHTT có thể gián tiếp đưa ra định nghĩa

chuyển giao quyền SHCN như sau: “Chuyển giao quyền SHCN là việc chủ sở hữu

quyền SHCN chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác hoặc

cho phép tổ chức, cá nhân sử dụng đối tượng SHCN thuộc phạm vi quyền sử dụng

của mình”.

Từ định nghĩa trên, chuyển giao quyền SHCN bao gồm hai hình thức cơ bản

là: chuyển nhượng quyền SHCN và chuyển quyền sử dụng quyền SHCN. Hoạt

động trên thực hiện hoàn toàn dựa trên ý chí của chủ sở hữu đối tượng SHCN.

Ngoài ra đối với sáng chế trong trường hợp pháp luật quy định việc chuyển giao

quyền sử dụng quyền SHCN không phụ thuộc vào ý chí của chủ sở hữu mà chấp

hành quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

8 Điều 138. Quy định chung về chuyển nhượng quyền SHCN
1. Chuyển nhượng quyền SHCN là việc chủ sở hữu quyền SHCN chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ
chức, cá nhân khác.
2. Việc chuyển nhượng quyền SHCN phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (sau đây
gọi là hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN).
9 Điều 141. Quy định chung về chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN
1. Chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN là việc chủ sở hữu đối tượng SHCN cho phép tổ chức, cá nhân
khác sử dụng đối tượng SHCN thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.
2. Việc chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản
(sau đây gọi là hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN).
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1.1.2.2. Đặc điểm chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Chuyển giao quyền SHCN là một dạng chuyển quyền đặc biệt bởi tính vô

hình của các đối tượng chuyển giao. Sự khác biệt này tạo ra những đặc điểm cơ bản

của chuyển giao quyền SHCN giúp chúng ta thấy rõ hơn được bản chất của chuyển

giao quyền SHCN. Đặc trưng này nhấn mạnh điểm khác biệt của hoạt động chuyển

giao quyền SHCN với các hoạt động chuyển giao quyền sở hữu tài sản hữu hình

khác. Chuyển giao quyền SHCN có các đặc điểm cơ bản sau:

Thứ nhất, đối với hình thức chuyển giao quyền sử dụng quyền SHCN có thể

chuyển giao độc lập các hành vi độc quyền sử dụng đối tượng SHCN.

Ví dụ: Công ty Yamaha là chủ sở hữu quyền SHCN đối với KDCN xe máy

Y có thể thực hiện quyền sử dụng KDCN của mình thông qua các hành vi theo quy

định luật SHTT như sau:

- Sản xuất sản phẩm có hình dáng bên ngoài là KDCN được pháp luật bảo

hộ;

- Lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông sản phẩm có hình

dáng bên ngoài là KDCN được pháp luật bảo hộ;

- Nhập khẩu sản phẩm có hình dáng bên ngoài là KDCN được pháp luật bảo

hộ.

Vì các hành vi độc quyền sử dụng KDCN có thể chuyển giao độc lập với

nhau nên Công ty Yamaha có thể chuyển giao các quyền sản xuất, lưu thông, quảng

cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông sản phẩm có hình dáng bên ngoài là KDCN

được pháp luật bảo hộ mà vẫn giữ lại được quyền nhập khẩu sản phẩm có hình dáng

bên ngoài là KDCN được bảo hộ giữ lại ưu thế khi cạnh tranh trên thị trường. Mặc dù

trong chuyển giao quyền sử dụng bên nhận chuyển giao luôn muốn nhận được phạm vi

chuyển giao lớn nhất có thể.

Trong nội dung chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng quyền tác giả,

pháp luật có quy định rất rõ ràng chủ sở hữu quyền tác giả có thể chuyển giao một

hoặc một số quyền sử dụng đối tượng quyền tác giả. Tuy nhiên pháp luật về chuyển

giao quyền SHCN chưa có quy định rõ về vấn đề này.
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Thứ hai, chuyển giao quyền SHCN chỉ được chuyển giao trong lãnh thổ và thời

gian bảo hộ. Đây chính là đặc điểm về phạm vi chuyển giao quyền SHCN, hoạt động

chuyển giao này phải được thực hiện phù hợp với phạm vi bảo hộ quyền SHCN đối với

từng đối tượng SHCN.

Ví dụ, Ông Phạm Văn Hát (45 tuổi, thôn Kim Đôi, xã Ngọc Kỳ, Tứ Kỳ, Hải

Dương) đã chế tạo thành công hàng chục máy nông nghiệp như máy đánh luống,

máy thu hoạch rau húng, máy rạch hàng, máy cày hai lưỡi10. Trong đó, robot gieo

hạt tự động của Ông đã được đăng ký bằng độc quyền sáng chế số 1-2018-00419

ngày đăng ký 29/1/2018 đang được các nước Đức, Mỹ quan tâm. Thời hạn bảo hộ

quyền SHCN đối với sáng chế là 20 năm, tuy nhiên nếu có công ty tại các nước

Đức, Mỹ có ý định kí kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đầu năm 2019 thì

thời hạn hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế thì thời hạn trên chỉ

còn 19 năm. Trong trường hợp này, phạm vi lãnh thổ của Ông Phạm Văn Hát chỉ

mới được bảo hộ quyền SHCN tại Việt Nam thì Ông Hát muốn chuyển giao qua các

lãnh thổ Đức, Mỹ phải đăng ký bảo hộ quyền SHCN đối với sáng chế tại hai lãnh

thổ trên. Đối với trường hợp công ty trong nước có ý định muốn nhận chuyển giao,

Ông Hát có thể xem xét phạm vi chuyển giao có thể là một hay nhiều tỉnh trong

lãnh thổ Việt Nam.

Thứ ba, chuyển giao quyền SHCN có những điều kiện hạn chế nhất định.

Những hạn chế này không áp dụng cho tất cả các đối tượng SHCN mà chỉ áp dụng

với một vài đối tượng cụ thể.

Khi chuyển nhượng quyền SHCN, không được chuyển giao chỉ dẫn địa lý.

Đối với tên thương mại chỉ được chuyển nhượng cùng với việc chuyển nhượng toàn

bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó. Đối với nhãn

hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với

người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

Khi chuyển quyền sử dụng quyền SHCN là chỉ dẫn thương mại thì việc

chuyển giao không được phép gây ra những nhầm lẫn cho người tiêu dùng về chỉ

10 https://vnexpress.net/khoa-hoc/nong-dan-lop-7-sang-che-robot-gieo-hat-xuat-sang-my-duc-3634865.html.
Truy cập ngày 16/2/2019 vào lúc 15h00
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dẫn thương mại đó. Nguyên nhân do khi chuyển quyền sử dụng các chỉ dẫn thương

mại, các bên tham gia chuyển giao quyền không chỉ hướng tới lợi ích của mình mà

còn phải chú ý đến lợi ích của người tiêu dùng. Cụ thể, trong hoạt động chuyển

quyền sử dụng nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc

của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được chuyển quyền sử dụng.

1.1.3. Vai trò của quyền sở hữu công nghiệp và chuyển giao quyền sở hữu

công nghiệp

1.1.3.1. Vai trò của quyền sở hữu công nghiệp

Quyền SHCN có những vai trò sau:

- Tạo ra những lợi ích tiềm tàng đối với việc thúc đẩy khả năng cạnh tranh và

phát triển cho các doanh nghiệp.

- Giúp doanh nghiệp chống lại những hành vi cạnh tranh không lành mạnh,

điển hình là những hành vi xâm phạm quyền SHCN, làm giảm giá trị, uy tín của

doanh nghiệp trên thị trường.

- Bảo hộ được những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, đồng thời tạo nên giá trị

lớn khi tiềm năng của một doanh nghiệp được xem xét qua: các sáng chế, tên

thương mại, nhãn hiệu, BMKD…

- Thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, tạo nên thị trường kinh doanh cạnh tranh

cao mà ở đó doanh nghiệp nào chứa đựng những giải pháp giải quyết nhu cầu thiết

thực cho khách hàng, sở hữu những sáng chế độc quyền, nổi bật với tên thương

hiệu, hay nắm giữ một BMKD làm nên tên tuổi của doanh nghiệp… thì chắc chắn

doanh nghiệp đó sẽ chiếm một thị phần cực lớn và doanh thu cực khủng. Muốn làm

được điều đó doanh nghiệp phải thực hiện việc đăng ký SHCN đối với những tài

sản SHCN có giá trị ngay bây giờ, tránh được tình trạng phát sinh tranh chấp khi

đối thủ cạnh tranh nhanh tay thiết lập quyền bảo hộ trước.

Tuy nhiên, khi mà Việt Nam hiện nay đã bước vào kỷ nguyên của cuộc cách

mạng công nghệ 4.0 thì quyền SHTT nói chung hay quyền SHCN nói riêng sẽ đóng

góp những vai trò nhất định thời đại công nghiệp 4.0 này, cụ thể:

- Tạo động lực cho đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy thương mại và đầu tư, nâng caoTr
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năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội.

- Sẽ là cơ hội nhưng cũng sẽ là thách thức trong phát triển giá trị quyền SHTT

nói chung hay quyền SHCN nói riêng.

- Sẽ trở thành công cụ quyết định sức mạnh cạnh tranh của công nghệ đối với

các chủ thể khiến mọi tổ chức, doanh nghiệp phải tìm cách tạo ra, nắm và sở hữu

TSTT để phát triển bền vững.

- Quyền SHCN là tài sản vô hình của một doanh nghiệp, nó góp phần tạo nên

giá trị của doanh nghiệp và tính cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

- Quyền SHCN là một phần cốt lõi tạo nên sự thành công của doanh nghiệp.

1.1.3.2. Vai trò của chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Chuyển giao quyền SHCN có nhiều vai trò, tuy nhiên, tác giả chỉ điểm qua

một số vai trò quan trọng như:

Thứ nhất, đánh giá được trình độ về khoa học và công nghệ của nước chuyển

giao.

Nếu một nước nhận chuyển giao quyền SHCN nhiều từ nước ngoài cho thấy

sự lạc hậu của nền khoa học công nghệ trong nước, trong khi đó nếu một quốc gia

chuyển giao quyền SHCN từ nước mình sang các nước khác cho thấy được trình độ

phát triển của công nghệ trong nước.

Thứ hai, đánh giá được mối quan hệ của các bên khi tham gia chuyển giao

quyền SHCN

Để quá trình chuyển giao quyền SHCN được diễn ra thì sự tìm hiểu của các

bên cũng như sự cạnh tranh đối với các chủ thể khác là điều không thể tránh khỏi.

Vì thế, để chuyển giao thành công các bên phải phát triển mối quan hệ để giảm sự

cạnh tranh từ các đối thủ khác.

Thứ ba, tiệm cận được với các công nghệ tiên tiến trên thế giới

Để đẩy lùi sự lạc hậu của công nghệ trong nước cũng như nhanh chóng theo

kịp với công nghệ hiện đại trên thế giới đang là vấn đề quan tâm của tất cả các nước

trong đó có Việt Nam, nếu công nghệ trong nước không đáp ứng được nhu cầu thì

nhận chuyển giao công nghệ từ nước ngoài trong đó có chuyển giao quyền SHCN là
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sự cần thiết để chúng ta có thể tiếp cận với công nghệ mới từ các nước phát triển.

Nói cách khác, chuyển giao quyền SHCN được thể hiện phần nào thông qua hoạt

động chuyển giao công nghệ, bởi các đối tượng quyền SHCN đóng vai trò lớn trong

hình thành công nghệ tại các quốc gia.

1.2. Khung pháp luật về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

1.2.1.Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp được chuyển giao

Đối tượng của hoạt động chuyển giao quyền SHCN chính là các đối tượng

SHCN đó. Nói cách khác, các đối tượng của quyền SHCN là đối tượng được

chuyển giao. Đồng thời, hoạt động chuyển giao quyền SHCN được thể hiện thông

qua hợp đồng chuyển giao quyền SHCN. Tuy nhiên, quyền sở hữu chỉ dẫn địa lý

không thể trở thành đối tượng của hoạt động chuyển giao quyền SHCN. Chỉ dẫn địa

lý là tài sản công thuộc sở hữu nhà nước, Nhà nước trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa

lý cho tổ chức, cá nhân tiến hành việc sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý tại địa

phương tương ứng và đưa sản phẩm đó ra thị trường. Nhà nước trực tiếp thực hiện

quyền quản lý chỉ dẫn địa lý hoặc trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý cho tổ chức đại

diện quyền lợi của tất cả các tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa

lý. Khoản 2 Điều 139 Luật SHTT quy định quyền đối với chỉ dẫn địa lý không được

chuyển giao.

Như vậy đối tượng của hoạt động chuyển giao quyền SHCN chỉ có thể là

quyền sở hữu đối với sáng chế, KDCN, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, tên thương mại và

BMKD. Quyền sở hữu các đối tượng SHCN bao gồm các quyền: sử dụng, cho phép

người khác sử dụng đối tượng SHCN; ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng

SHCN; định đoạt đối tượng SHCN.

1.2.2. Định giá quyền sở hữu công nghiệp

1.2.2.1. Khái niệm định giá quyền sở hữu công nghiệp

Định giá là hoạt động chuyên môn vừa mang tính kinh tế - kỹ thuật, tính pháp

lý, vừa mang tính xã hội. Hoạt động định giá hình thành, tồn tại và phát triển gắn liền

với sự hình thành, tồn tại và phát triển của thị trường. Theo Giaos sự W.Sealrooke -

Viện Đại học Portsmouth - Vương quốc Anh cho rằng: “Định giá là sự ước tính vềTr
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giá trị của các quyền sở hữu tài sản cụ thể bằng hình thái tiền tệ cho một mục đích đã

được xác định”. Còn Giáo sư Lim Lan Yuan - Khoa Xây dựng và Bất động sản - Đại

học Quốc gia Singapore cho rằng: “Định giá là một khoa học về ước tính giá trị cho

một mục đích cụ thể của một tài sản cụ thể, tại một thời điểm xác định, có cân nhắc

đến tất cả các đặc điểm của tài sản cũng như xem xét tất cả các yếu tố kinh tế căn

bản của thị trường, bao gồm các loại đầu tư lựa chọn”.11 Như vậy, có thể hiểu rằng

định giá là sự ước tính về giá trị đối với tài sản được định giá tại một thời điểm xác

định.

Vậy thế nào là định giá quyền SHCN? Đến thời điểm hiện tại chưa có cơ sở

pháp lý nào đưa ra quy định về khái niệm định giá quyền SHCN là gì? Một số công

trình nghiên cứu về vấn đề định giá TSTT, các tác giả có đưa ra các khái niệm về

định giá TSTT. Và khái niệm về định giá quyền SHCN có thể được hiểu tương tự.

Theo ý kiến của tác giả Dương Thị Thu Nga đã cho rằng: Định giá TSTT có

thể được hiểu là hoạt động xây dựng giá trị và đưa ra giá của một TSTT cụ thể tại

một thời điểm xác định, làm căn cứ cho các hoạt động giao dịch mua, bán TSTT đó

trên thị trường.12

Tác giả Đào Thị Dung lại cho rằng: Định giá TSTT được hiểu là việc ước tính

giá trị thị trường của TSTT như sáng chế, nhãn hiệu… trong đó, giá trị thị trường

của TSTT là sự tính toán thu nhập tiềm năng của sản phẩm hoặc dịch vụ sử dụng

TSTT đó. Tóm lại, giá trị của TSTT được xác định bởi lợi ích kinh tế trong tương

lai do TSTT đó mang lại được quy đổi về thời điểm hiện tại. Quan niệm này phù

hợp với tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam. Theo đó, giá trị mà hoạt động định giá

hướng tới là giá trị thị trường của TSTT, tức là mức giá ước tính sẽ được mua bán

trên thị trường vào thời điểm định giá, giữa một bên là người mua sẵn sàng mua và

một bên là người bán sẵn sàng bán, trong một giao dịch mua bán khách quan và độc

11 Lê Thị Hạt (2015), Phân tích các yếu tố quyền sở hữu trí tuệ có ảnh hưởng tới kết quả hoạt động định giá

nhãn hiệu tại Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ, Hà Nội.
12 Dương Thị Thu Nga (2014), Định giá tài sản trí tuệ theo pháp luật Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học, Hà Nội.
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lập, trong điều kiện thương mại bình thường.13

Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) đưa ra quan niệm định giá TSTT là một quá

trình có ý thức nhằm xác định giá trị tiền tệ tiềm ẩn của TSTT đó dựa trên các

phương pháp hiện có được sử dụng trong việc định giá các tài sản hữu hình.14

Các quan điểm trên suy cho cùng đều nhằm đưa ra một cách chính xác khái

niệm về định giá quyền SHTT (định giá quyền SHCN có thể được hiểu tương tự),

đều cho rằng định giá TSTT nhằm xác định giá trị để tìm ra giá cả của tài sản trong

một tập hợp giả định các điều kiện trên thị trường nhất định.

Từ những quan điểm trên, ta có thể rút ra khái niệm định giá quyền SHCN như

sau: Định giá quyền SHCN là quá trình tiến hành hoạt động xác định giá trị quyền

SHCN, từ đó đưa ra một mức giá dành cho đối tượng đó tại một thời điểm xác định

dựa trên các phương pháp xác định, làm cơ sở cho các hoạt động của giao dịch đối

tượng quyền SHCN đó trên thị trường.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý thêm rằng việc định giá quyền SHCN thường bị ảnh

hưởng bởi nhiều yếu tố khác bao gồm thời gian, nhu cầu, mục đích định giá và

những kỹ năng đàm phán của các bên.

1.2.2.2. Đặc điểm định giá quyền sở hữu công nghiệp

Quyền SHCN là một loại tài sản đặc biệt, vì thế nên hoạt động định giá quyền

SHCN cũng mang những đặc điểm riêng biệt sau đây:

- Thứ nhất, quyền SHCN là tài sản vô hình do đó không thể dựa vào các đặc

điểm vật chất để định giá được

Theo Tiêu chuẩn Thẩm định giá số 13 về Thẩm định giá tài sản vô hình, tại

mục 3.1 của Tiêu chuẩn Thẩm định giá quy định “Tài sản vô hình: là tài sản

không có hình thái vật chất và có khả năng tạo ra các quyền, lợi ích kinh tế”.

Vì là tài sản vô hình tức là tài sản không có hình thái vật chất nên khi định giá,

chủ thể tiến hành hoạt động định giá không thể nào thấy được hình mẫu chung của

tài sản vô hình, không thể dựa vào hình thái vật chất giống như tài sản hữu hình để

13 Đào Thị Dung (2016), Pháp luật về góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Thực tiễn pháp lý và
phương hướng hoàn thiện, Luận văn thạc sĩ, Hà Nội.
14 World Intellectual Property Organization, Valuation of Intellectual Property: What, Why and How, WIPO
Magazine Issue No. 05, 2003, page 5-9.
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định giá được mà phải dựa vào các phương pháp định giá dành riêng cho tài sản vô

hình trong trường hợp này là sử dụng các phương pháp định giá quyền SHCN để

tiến hành định giá (ví dụ như tài sản hữu hình là một xe máy, khi định giá xe máy

để bán, chủ thể định giá dựa vào hình dáng của xe mới hay cũ, bộ máy của xe có

còn hoạt động tốt không, xe có mẫu mã năm nào… tất cả những điểm này có thể

nhận thấy được bằng mắt khi nhìn vào tài sản hoặc qua kiểm tra tài sản. Còn đối với

BMKD, thuộc đối tượng quyền SHCN, khi định giá tài sản này, chủ thể định giá

không thể dựa vào hình thái vật chất giống như bên tài sản hữu hình nào vì nó là tài

sản vô hình, không thể nhìn thấy được nhưng nó có thể đem lại một số quyền và lợi

ích nhất định cho người sở hữu, và để định giá ta dùng các phương pháp định giá

dành riêng cho tài sản vô hình).

- Thứ hai, việc định giá quyền SHCN không chỉ dựa trên giá trị của chúng tại

thời điểm hiện tại mà còn phải đánh giá dựa trên những tiềm năng, tính kinh tế mà

loại tài sản đó sẽ tạo ra trong tương lai. Khi định giá quyền SHCN, chúng ta không

chỉ nhìn từ hiện tại để định giá, mà còn phải nhìn vào tương lai khi những đối tượng

quyền SHCN này vẫn còn khai thác được tốt, tức sau khi đã chuyển giao đối tượng

quyền SHCN (sáng chế, KDCN, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, tên thương

mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, BMKD) thì trong tương lai, tiềm năng, giá trị của đối

tượng này vẫn còn vẹn nguyên hoặc vẫn có thể đem lại tiềm năng khai thác, sử

dụng cho người nhận. Chính vì thế khi định giá quyền SHCN cần phải dựa trên

những tiềm năng khai thác trong tương lai mà đối tượng đem lại.

- Thứ ba, định giá quyền SHCN còn phải tính đến các khấu hao giá trị tài sản

bởi sự hao mòn vô hình do sự phát triển của khoa học kỹ thuật, sự cạnh tranh trên

thị trường và sự ưa chuộng của thị trường sẽ dẫn đến việc suy giảm giá trị của

chúng: Trong tương lai, với sự phát triển nhanh chóng của hệ thống thương mại hóa

toàn cầu, sự bùng nổ công nghệ thông tin đã kích thích nhu cầu của người tiêu dùng

tăng lên nhanh chóng và ngày càng đa dạng, và khi xã hội ngày càng phát triển, con

người ngày càng thông minh, hiện đại, sáng tạo không ngừng nghỉ, khi thời đại tiếp

cận khoa học kỹ thuật tiên tiến đối với con người không còn xa lạ, lúc này tất yếu sẽTr
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hình thành và phát triển môi trường khoa học kỹ thuật hiện đại. Điều này dẫn đến sẽ

có các tài sản có tính tương tự hoặc vượt trội hơn hẳn tài sản được hình thành trước

đó, con người ưa chuộng những sản phẩm mới mang tính ưu việt hơn. Việc những

tài sản tương tự và vượt trội hơn ra đời sẽ tạo ra sự cạnh tranh với những tài sản ra

đời trước đó. Vì thế khi định giá quyền SHCN, mặc dù là tài sản vô hình nhưng giá

trị của chúng sẽ bị hao mòn hoặc bị thay thế bởi những sản phẩm tương tự trong

tương lai khi khoa học kỹ thuật phát triển.

1.2.2.3. Phương pháp định giá quyền sở hữu công nghiệp

Giá trị của quyền SHCN dựa trên lợi nhuận hiện tại và lợi nhuận trong tương

lai, vì vậy việc xác định giá trị của quyền SHCN gặp nhiều khó khăn và phức tạp.

Các nhà kinh tế đã nghiên cứu để tìm ra các phương pháp định giá quyền SHCN

phù hợp, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa thể có kết luận về phương pháp định giá

được cho là phù hợp và chính xác nhất. Nhìn chung, đã có nhiều phương pháp ra

đời nhằm phục vụ cho hoạt động định giá, tuy nhiên chỉ có ba phương pháp định giá

sau đây được công nhận phổ biến trong hoạt động định giá quyền SHTT trong đó có

định giá quyền SHCN:

- Phương pháp tiếp cận chi phí: là phương pháp định giá dựa trên cơ sở chi phí

tạo ra quyền SHCN tương tự quyền SHCN cần định giá để ước tính giá trị thị

trường của quyền SHCN cần định giá. Sử dụng phương pháp này quyền SHCN sẽ

được định giá dựa vào hai loại chi phí đó là chi phí tái sản xuất và chi phí thay thế.15

- Phương pháp tiếp cận thu nhập: Là phương pháp định giá dựa trên việc tính

toán giá trị quyền SHCN trên cơ sở lợi ích kinh tế mà quyền đó mang lại. Phương

pháp này tập trung vào việc đánh giá khả năng sinh lợi của quyền SHCN. Nguyên

lý cơ bản là giá trị của quyền SHCN có thể đo được bằng giá trị hiện tại của lợi

nhuận ròng với giả định là quyền SHCN có thể tạo ra thu nhập.16

- Phương pháp tiếp cận thị trường: Là phương pháp định giá dựa trên cơ sở

phân tích mức giá của các quyền SHCN tương tự với quyền SHCN cần định giá đã

15 Dương Thị Thu Nga (2014), Định giá tài sản trí tuệ theo pháp luật Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học, Hà Nội.
16 Dương Thị Thu Nga (2014), Định giá tài sản trí tuệ theo pháp luật Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học, Hà
Nội.
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giao dịch thành công hoặc đang mua, bán trên thị trường vào thời điểm định giá

hoặc gần với thời điểm định giá để ước tính giá trị thị trường của tài sản cần định

giá. Áp dụng phương pháp này sẽ rất tốt nhưng nó không thực thi trong điều kiện

Việt Nam vì các doanh nghiệp khó khăn trong việc tìm kiếm các giao dịch liên quan

đến quyền SHCN tương tự trên thị trường.17

Trên đây là ba phương pháp đã được hầu hết các tổ chức định giá thế giới

công nhận và cũng phù hợp với tình hình thị trường khoa học công nghệ ở nước ta.

1.2.2.4. Vai trò của định giá trong chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Hoạt động định giá có vai trò quan trọng trong việc thương mại hoá TSTT nói

chung và chuyển giao quyền SHCN nói riêng. Trong hoạt đọng chuyển giao quyền

SHCN thì hoạt động định giá là cần thiết, để xác định được giá trị chuyển giao. Tác

giả nhận thấy định giá có những vai trò sau:

- Giúp chủ sở hữu quyền SHCN xác định được giá trị tài sản vô hình mà chủ

sở hữu nắm giữ.

- Giúp doanh nghiệp quản lý được tài sản là quyền SHCN một cách có hiệu

quả và năng suất hơn.

- Tạo ra một tiêu chuẩn hữu ích và là cơ sở để đàm phán trong trường hợp

chuyển giao TSTT.

- Giúp doanh nghiệp khẳng định được vị thế, uy tín trên thị trường, đồng thời

doanh nghiệp có thể tiến hành thương mại hóa các quyền SHCN một cách thuận lợi.

- Giúp doanh nghiệp có những quyết sách, chiến lược và kế hoạch kinh doanh

phù hợp khi mà quyền SHCN mà doanh nghiệp sở hữu có một giá trị nhất định trên

thị trường.

1.2.3. Các hình thức chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

1.2.3.1. Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Theo Luật SHTT, khái niệm chuyển nhượng quyền SHCN được quy định tại

khoản 1 Điều 138 như sau: “Chuyển nhượng quyền SHCN là việc chủ sở hữu quyền

17 Dương Thị Thu Nga (2014), Định giá tài sản trí tuệ theo pháp luật Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học,
Hà Nội.
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SHCN chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác”. Đây là một

hình thức bán đứt quyền SHCN để lấy một khoản tiền làm nảy sinh hậu quả pháp

lý ban đầu của việc chuyển nhượng quyền SHCN là chấm dứt toàn bộ quyền sở hữu

cũ và toàn bộ quyền sở hữu đối tượng SHCN được chuyển giao cho chủ sở hữu

mới, xác lập nên tư cách chủ thể mới.

Thứ nhất, về tư cách chủ thể quyền. Đối với hình thức chuyển nhượng quyền

SHCN, toàn bộ quyền của chủ sở hữu cũ sẽ được chuyển giao toàn bộ cho chủ sở

hữu mới (cá nhân, tổ chức nhận chuyển giao). Đó là quyền ngăn cấm người khác sử

dụng đối tượng SHCN, quyền sử dụng và quyền định đoạt đối tượng SHCN. Đối

với quyền ngăn cấm người khác sử dụng được hiểu là chủ sở hữu có thể trực tiếp sử

dụng đối tượng vào hoạt động sản xuất kinh doanh như: sản xuất sản phẩm; lưu

thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông sản phẩm; Nhập khẩu sản phẩm

có hình dáng bên ngoài là KDCN được pháp luật bảo hộ hoặc ngăn cấm bát kì ai sử

dụng đối tượng SHCN.

Vì vậy, khi chuyển nhượng quyền SHCN, quyền ngăn cấm người khác cũng

được chuyển, do đó, bên nhận chuyển giao sẽ đương nhiên có quyền ngăn cấm

người khác sử dụng đối tượng SHCN. Trong trường hợp xảy ra hành vi xâm phạm

quyền SHCN, bên nhận chuyển giao mới là chủ thể có quyền khởi kiện, yêu cầu áp

dụng các biện pháp bảo vệ quyền SHCN. Trường hợp bên chuyển giao phát hiện

hành vi sẽ không thể có quyền khởi kiện.

Ví dụ, trong trường hợp Ông Phạm Văn Hát trong ví dụ tại mục 1.2.2 chuyển

nhượng quyền SHCN đối với sáng chế máy gieo hạt của mình cho Công ty A ở Mỹ,

chủ sở hữu sáng chế đứng tên công ty A. Công ty hoàn toàn đủ các quyền ngăn cấm

người khác sử dụng đối tượng SHCN, quyền sử dụng và quyền định đoạt sáng chế.

Trường hợp Công ty B ở Việt Nam có các hành vi sản xuất sản phẩm tương tự của

Ông Hát, Công ty A là chủ thể có quyền khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại mà

không phải là Ông Hát. Ngoài ra, Công ty A có thể chuyển quyền sử dụng sáng chế

cho các đối tác của mình để khai thác tối đa lợi ích sáng chế.

Thứ hai, về các nghĩa vụ chủ thể. Khi chuyển nhượng quyền SHCN toàn bộTr
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nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với đối tượng SHCN cũng được chuyển giao cho chủ

sở hữu mới. Ví dụ: nghĩa vụ sử dụng sáng chế (chủ sở hữu sáng chế có nghĩa vụ sản

xuất sản phẩm được bảo hộ hoặc áp dụng quy trình được bảo hộ để đáp ứng nhu cầu

quốc phòng an ninh,..); nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu (chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa

vụ sử dụng liên tục nhãn hiệu đó) hoặc nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả sáng chế,

KDCN, thiết kế bố trí (chủ sở hữu sáng chế, KDCN, thiết kế bố trí có nghĩa vụ trả

thù lao cho tác giả). Ngoài ra, chủ sở hữu quyền SHCN còn có nghĩa vụ nộp lệ phí

duy trì văn bằng bảo hộ đối tượng SHCN và nghĩa vụ này cũng được chuyển giao

trong việc chuyển nhượng quyền SHCN18.

Thứ ba, về tư cách chủ sở hữu quyền SHCN được xác lập khi đáp ứng đủ

điều kiện luật định. Pháp luật Việt Nam có quy định đối với trường hợp chuyển

nhượng quyền SHCN đối với nhãn hiệu như sau: “Quyền đối với nhãn hiệu chỉ

được chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện đối với

người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó”19 điều này thể hiện bản chất khi chuyển

nhượng quyền SHCN thì bên được nhận quyền trở thành chủ sở hữu phải đáp ứng

đủ điều kiện chủ thể. Ngoài ra, chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được

gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Đáp ứng đủ hai điều kiện trên, tư cách chủ sở hữu đối với nhãn hiệu của bên nhận

chuyển giao mới chính thức xác lập.

Đối với trường hợp tên thương mại, quyền đối với tên thương mại chỉ được

chuyển nhượng cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt

động kinh doanh dưới tên thương mại đó.

18 Trần Khánh Ly (2015), Chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định pháp
luật Việt Nam.
19 Xem thêm tại khoản 5 Điều 139 Luật SHTT
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1.2.3.2. Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Li- xăng (license) bắt nguồn từ tiếng Latin “Licentia”, tức là sự cho phép, sự

ủy quyền và hiện đang được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngôn ngữ thông dụng trên

thế giới như Anh, Mỹ, Đức. Li-xăng được hiểu là hành vi pháp lý giao kết hợp đồng

trên cơ sở đó chủ sở hữu các đối tượng SHCN hoặc các bí quyết kĩ thuật cho phép

chủ thể khác sử dụng quyền SHCN là sáng chế, giải pháp hữu ích, KDCN hoặc

nhãn hiệu. Bản chất của hợp đồng li- xăng là sự thỏa thuận bằng văn bản trên cơ sở

đó tổ chức, cá nhân gọi là bên chuyển giao quyền cho phép tổ chức, cá nhân khác

gọi là bên nhận chuyển giao quyền được sử dụng trong phạm vi lãnh thổ nhất định

và trong thời hạn nhất định các sáng chế, giải pháp hữu ích, KDCN, nhãn hiệu hàng

hóa hoặc các bí quyết kĩ thuật đang thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng của bên giao.

Văn bản nước ta về SHCN cũng công nhận khái niệm li-xăng vì hợp đồng chuyển

quyền sử dụng đối tượng SHCN cũng được gọi là hợp đồng li xăng SHCN theo

khoản 2 Điều 47 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN20.

Do tính vô hình của đối tượng SHCN nên việc chuyển quyền sử dụng đối

tượng quyền SHCN gặp rất nhiều khó khăn và gây khó khăn cho cơ quan nhà nước

trong việc quản lí chủ thể chuyển quyền sử dụng. Mặc khác, hoạt động chuyển

quyền sử dụng đối tượng SHCN dễ xảy ra tranh chấp vì vậy hình thức của chuyển

quyền sử dụng quyền SHCN phải được lập thành văn bản, tạo ra cơ sở pháp lý vững

chắc hơn.

Việc chuyển giao quyền SHCN có thể được thực hiện thông qua các hợp

đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN khác nhau. Để nhìn nhận khái quát

nhất về các dạng hợp đồng chuyển quyền sử dụng sẽ tìm hiểu cách phân loại các

loại hợp đồng li- xăng.

Thứ nhất, căn cứ vào phạm vi quyền của bên chuyển giao bao gồm hợp đồng

độc quyền và hợp đồng không độc quyền.

Hợp đồng sử dụng độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời

hạn chuyển giao, bên được chuyển giao quyền được độc quyền sử dụng đối tượng

20 Xem them tại Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/2/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số
103/2006/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về SHCN.
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SHCN. Trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng, bên chuyển quyền không được kí kết

các hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN với bất kì bên thứ ba nào và chỉ được sử

dụng đối tượng SHCN đó nếu được phép của bên được chuyển quyền. Như vậy, đối

với hợp đồng độc quyền, chỉ duy nhất bên được chuyển quyền sử dụng đối tượng

SHCN trong thời gian hiệu lực của hợp đồng trừ trường hợp các bên có thỏa thuận

khác. Bên được chuyển giao cũng có thể chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN

cho chủ thể khác trong thời hạn hợp đồng nhưng không được định đoạt chuyển

nhượng sở hữu cho chủ thể khác.

Hợp đồng không độc quyền là dạng hợp đồng mà theo đó bên chuyển quyền

vừa chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN cho bên được chuyển quyền trong

phạm vi và thời hạn chuyển giao; đồng thời vẫn có quyền sử dụng đối tượng SHCN

đó và còn có thể chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN cho bên thứ ba trong thời

gian hiệu lực của hợp đồng. Trong trường hợp này, nhiều chủ thể cùng khai thác,sử

dụng đối tượng SHCN theo phạm vi, mức độ và cho những mục đích khác nhau mà

không làm ảnh hưởng đến lợi ích của các chủ thể khác.

Thứ hai, căn cứ vào chủ thể là bên chuyển quyền trong hợp đồng, có hợp

đồng cơ bản và hợp đồng thứ cấp không cơ bản.

Hợp đồng cơ bản là dạng hợp đồng trong đó bên chuyển quyền chính là chủ

sở hữu đối tượng SHCN. Căn cứ để chuyển quyền sử dụng trong hợp đồng là quyền

SHCN được xác lập theo văn bằng bảo hộ hoặc do được người khác chuyển quyền

sở hữu đối tượng SHCN hợp pháp.

Hợp đồng thứ cấp không cơ bản là dạng hợp đồng trong đó bên chuyển

quyền sử dụng không phải là chủ sở hữu đối tượng SHCN mà là người được chuyển

giao quyền sử dụng độc quyền theo một hợp đồng khác và được phép chuyển quyền

sử dụng cho bên thứ ba. Hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN thứ cấp luôn là hợp

đồng có tính chất phái sinh, nó chỉ phát sinh sau khi một hợp đồng sử dụng độc

quyền đối tượng SHCN được giao kết và có giá trị pháp lí. Căn cứ để chuyển quyền

sử dụng là hợp đồng sử dụng độc quyền đã được giao kết với chủ sở hữu đối tượngTr
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SHCN21.

Thứ ba, căn cứ vào ý chí của bên chuyển quyền thì có hai dạng hợp đồng là

li- xăng tự nguyện và li- xăng bắt buộc.

Li- xăng tự nguyện là li-xăng cấp theo thỏa thuận giữa bên chuyển quyền và

bên được chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN. Ý chí của các bên tham gia hợp

đồng là quan trọng nhất, quyết định mọi nội dung hợp đồng. Các bên tự do thỏa

thuận về số lượng, nội dung, phạm vi chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN miễn

là thỏa thuận này không vi phạm điều cấm của pháp luật.

Li- xăng bắt buộc là li- xăng cấp theo quyết định của cơ quan nhà nước có

thẩm quyền trong một số trường hợp nhất định mà không cần có sự đồng ý của chủ

sở hữu đối tượng SHCN.

Tùy thuộc vào mục đích cụ thể của từng loại hợp đồng mà các chủ thể tham

gia giao kết hợp đồng li- xăng lựa chọn những loại hợp đồng phù hợp. Mỗi loại hợp

đồng đều có những ưu và nhược điểm nhất định mà các chủ thể tham gia giao kết

hợp đồng cần hiểu rõ các yếu tố của hợp đồng để cân bằng lợi ích của các bên tham

gia.

Chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN có những nét đặc trưng và hậu quả

pháp lý riêng biệt so với hình thức chuyển nhượng quyền SHCN, các đặc trưng nói

trên biểu hiện dưới các yếu tố sau:

Căn cứ vào tư cách chủ thể, đối với chuyển nhượng quyền SHCN, toàn bộ

quyền của chủ sở hữu sẽ được chuyển giao, tư cách chủ sở hữu sẽ thay đổi. Đó là

quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng SHCN, quyền sử dụng và quyền định

đoạt đối tượng SHCN. Trong khi đó chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN không

làm mất đi các quyền của chủ sở hữu đối tượng SHCN mà chủ sở hữu quyền SHCN

chỉ cho phép bên nhận chuyển giao sử dụng được thực hiện những hành vi sử dụng đối

tượng SHCN theo quy định pháp luật. Việc bên được chuyển quyền sử dụng thực hiện

21 Trường Đại học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam,  Nxb Công an
nhân dân, trang 199.Tr
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các hành vi sử dụng đối tượng SHCN không làm ảnh hưởng đến quyền sở hữu của chủ

sở hữu đối tượng SHCN.

Căn cứ vào nghĩa vụ của chủ thể. Nếu như khi chuyển nhượng quyền SHCN

toàn bộ nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với đối tượng SHCN cũng được chuyển giao

cho chủ sở hữu mới. Ngoài ra, chủ sở hữu quyền SHCN còn có nghĩa vụ nộp lệ phí

duy trì văn bằng bảo hộ đối tượng SHCN và nghĩa vụ này cũng được chuyển giao

trong việc chuyển nhượng quyền SHCN. Còn đối với chuyển quyền sử dụng đối

tượng SHCN thì chủ sở hữu vẫn phải thực hiện những nghĩa vụ đó và phải duy trì

hiệu lực văn bằng bảo hộ (trong trường hợp chuyển giao sáng chế) và nếu gia hạn

thì chủ sở hữu đối tượng SHCN sẽ phải là người gia hạn chứ không phải là người

được chuyển giao quyền sử dụng. Trong trường hợp chuyển giao độc quyền sử

dụng đối với sáng chế thì nghĩa vụ sử dụng sáng chế được chuyển giao cho bên

nhận độc quyền sử dụng.

Căn cứ vào điều kiện chuyển giao. Hình thức chuyển giao quyền sử dụng đối

tượng SHCN ít yêu cầu hơn. Nếu như pháp luật Việt Nam có quy định đối với

trường hợp chuyển nhượng quyền SHCN đối với nhãn hiệu như sau: “Quyền đối

với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ các

điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó” thì đối với hình thức

chuyển quyền sử dụng không có quy định yêu cầu như trên. Để đảm bảo yêu cầu về

hình thức, đảm bảo khai thác nhãn hiệu pháp luật quy định: “Bên được chuyển

quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hoá, bao bì hàng hoá về

việc hàng hoá đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu”22.

22 Xem thêm tại khoản 4 Điều 152 Luật SHTT
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 1

SHCN được các nước phát triển công nhận và phát triển từ lâu đời, nhiều nước

đang phát triển cũng sử dụng SHCN như một phương tiện quan trọng cho sự phát

triển công nghệ và kinh tế. Hệ thống pháp luật SHCN vừa tạo ra cơ sở pháp lý vững

chắc cho các chủ sở hữu đối tượng SHCN, vừa là chính sách nhằm thúc đẩy sự sáng

tạo, phổ biển và áp dụng các đối tượng SHCN. Việt Nam với tư cách là một nước

đang phát triển đang đi theo xu thế chung nói trên. Trong đó hoạt động chuyển giao

quyền SHCN là một cách thức khai thác hiệu quả các đối tượng SHCN. Chuyển giao

quyền sở công nghiệp cũng là một yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển

kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, khẳng định vị trí của doanh nghiệp

trên thị trường. Trong chương 1 của luận văn, tác giả đã giải quyết được các vấn đề

sau:

1. Chuyển giao quyền SHCN là là việc chủ sở hữu quyền SHCN chuyển giao

quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác hoặc cho phép tổ chức, cá nhân

sử dụng đối tượng SHCN thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình;

2. Đối tượng của hoạt động chuyển giao quyền SHCN chỉ có thể là quyền sở

hữu đối với sáng chế, KDCN, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, tên thương mại và BMKD.

Quyền sở hữu các đối tượng SHCN bao gồm các quyền: sử dụng, cho phép người

khác sử dụng đối tượng SHCN; ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng SHCN;

định đoạt đối tượng SHCN;

3. Định giá quyền SHCN là hoạt động cần thiết trong chuyển giao quyền

SHCN, gồm có 3 phương pháp định giá là: Phương pháp tiếp cận chi phí, phương

pháp tiếp cận thu nhập và phương pháp tiếp cận thị trường;

4. Chuyển giao quyền SHCN bao gồm hai hình thức: chuyển nhượng quyền

SHCN và chuyển quyền sử dụng quyền SHCN.
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CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ

CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

2.1. Quy định pháp luật về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Như đã trình bày, chuyển giao quyền SHCN bao gồm hai hình thức: chuyển

nhượng quyền SHCN và chuyển quyền sử dụng quyền SHCN. Trong mục này, tác

giả luận văn trình bày quy định pháp luật về chuyển giao quyền SHCN theo bố cục

trên:

2.1.1. Quy định pháp luật về chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Chuyển nhượng quyền SHCN được pháp luật quốc tế điều chỉnh trong nhiều

văn bản khác nhau. Công ước Paris về bảo hộ SHCN 1883, sửa đổi nhiều lần và lần

gần đây nhất là tại StocKholm vào năm 1967, tổng sửa đổi năm 1979 là văn bản đầu

tiên đề cập đến hình thức này.

Điều 6 quater của Công ước Paris đề cập tới vấn đề chuyển nhượng nhãn

hiệu. Một số quốc gia quy định việc chuyển nhượng nhãn hiệu không cần chuyển

giao toàn bộ hoặc đồng thời doanh nghiệp sở hữu nhãn hiệu đó song cũng có một số

quốc gia khác lại công nhận giá trí pháp lý của việc chuyển nhượng phụ thuộc vào

việc chuyển giao toàn bộ hoặc đồng thời doanh nghiệp. Trong trường hợp luật pháp

quốc gia có quy định việc chuyển nhượng nhãn hiệu phụ thuộc vào chuyển giao

toàn bộ doanh nghiệp thì công ước cũng ghi nhận giá trị pháp lý của việc chuyển

nhượng này khi chuyển giao nhãn hiệu cùng với chuyển toàn bộ doanh nghiệp.

Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa quy định về việc

chuyển giao nhãn hiệu quốc tế, kế thừa thay đổi tại nước của chủ sở hữu tại Điều

9bis. Điều 9ter của thỏa ước quy định về chuyển giao nhãn hiệu đăng kí quốc tế đối

với một phần hàng hóa, dịch vụ hoặc tại một số nước thành viên cụ thể.

Điều 12 của thỏa ước Lahay về đăng ký quốc tế KDCN quy định về việc ghi

nhận và công bố các thay đổi về quyền sở hữu KDCN đang được bảo hộ theo đăng

ký quốc tế. Việc ghi nhận và công bố các thay đổi về quyền sở hữu KDCN đang

được bảo hộ theo đăng ký do Văn phòng quốc tế thực hiện. Việc chuyển nhượng

Tr
ườ

ng
 Đ

ại 
họ

c K
in

h t
ế H

uế



35

quyền sở hữu KDCN theo đăng ký quốc tế chỉ được thực hiện khi KDCN đã được

đăng ký quốc tế tại một hoặc chỉ một số quốc gia là thành viên thỏa ước Lahay.

Đối với chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu Hiệp định TRIPS quy định

chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền tự quyết xem việc chuyển nhượng nhãn hiệu có hay

không chuyển nhượng cơ sở kinh doanh.

Là thành viên của các Công ước, hiệp định, thỏa ước trên, pháp luật Việt

Nam cũng có nhiều quy định tương đồng. Trong phạm vi nghiên cứu của luận văn,

tác giả sẽ đi sâu tìm hiểu quy định pháp luật về chuyển nhượng quyền SHCN.

2.1.1.1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN là sự thỏa thuận giữa các bên dưới

hình thức hợp đồng bằng văn bản, theo đó, chủ sở hữu quyền SHCN chuyển giao

quyền sở hữu của mình cho cá nhân, tổ chức khác. Khi phân tích về hợp đồng

chuyển nhượng quyền SHCN cần chú ý các nội dung sau:

a. Về chủ thể hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Chủ thể của hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN bao gồm các bên sau:

Thứ nhất, bên chuyển giao quyền SHCN là chủ sở hữu đối tượng SHCN, cá

nhân, tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ đối với

đối tượng SHCN (văn bằng bảo hộ vẫn còn hiệu lực) và có như cầu khai thác đối

tượng SHCN thông qua hình thức chuyển nhượng. Ví dụ chủ sở hữu sáng chế,

KDCN có quyền chuyển giao quyền sở hữu sáng chế, KDCN cho người khác.

Trong trường hợp đối tượng quyền SHCN được bảo hộ tự động như BMKD, nhãn

hiệu nổi tiếng, ... thì chủ sở hữu chỉ cần nêu ra mình là chủ sở hữu quyền SHCN.

Khi có tranh chấp, chủ sở hữu quyền SHCN các đối tượng SHCN được bảo hộ tự

động này mới cần phải chứng minh căn cứ xác lập.

Thứ hai, bên nhận chuyển giao quyền SHCN. Bên nhận chuyển giao quyền là tổ

chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng, khai thác các đối tượng SHCN. Thông qua hợp

đồng chuyển nhượng quyền SHCN, bên nhận chuyển nhượng trở thành chủ sở hữu đối

với đối tượng SHCN có đầy đủ các quyền sử dụng, khai thác và định đoạt các đối

tượng SHCN trong phạm vi bảo hộ đồng thời có nghĩa vụ trả phí chuyển giao cho bên
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chuyển giao.

Đối với hình thức chuyển nhượng quyền SHCN tùy thuộc vào các đối tượng

cụ thể mà pháp luật quy định các điều kiện để trở thành chủ sở hữu đối tượng công

nghiệp. Các đối tượng SHCN là sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí mạch

tích hợp bán dẫn, BMKD thì luật SHTT không quy định các điều kiện với bên nhận

chuyển quyền. Đối tượng SHCN là tên thương mại, nhãn hiệu thì luật SHTT quy

định các điều kiện để được chuyển giao. Tên thương mại chỉ được chuyển nhượng

cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh

dưới tên thương mại đó. Nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân

đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó và không được

gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Đặc biệt đối với chỉ dẫn đại lí không được phép chuyển giao.

b. Về đối tượng hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN chính là đối tượng

SHCN đó. Tuy nhiên, quyền sở hữu chỉ dẫn địa lý không thể trở thành đối tượng

của hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN. Chỉ dẫn địa lý là tài sản công thuộc sở

hữu nhà nước, Nhà nước trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân tiến

hành việc sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý tại địa phương tương ứng và đưa

sản phẩm đó ra thị trường. Nhà nước trực tiếp thực hiện quyền quản lý chỉ dẫn địa

lý hoặc trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý cho tổ chức đại diện quyền lợi của tất cả

các tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý. Khoản 2 Điều 139

Luật SHTT quy định quyền đối với chỉ dẫn địa lý không được chuyển nhượng.

Như vậy đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN chỉ có thể là

quyền sở hữu với sáng chế, KDCN, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, tên thương mại và

BMKD. Quyền sở hữu các đối tượng SHCN bao gồm các quyền: sử dụng, cho phép

người khác sử dụng đối tượng SHCN; ngăn cấm gười khác sử dụng đối tượng sở

hữu công công nghiệp; định đoạt đối tượng SHCN.

c. Về nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Để một hợp đồng được xác lập đòi hỏi phải có ít nhất hai bên tham gia thỏa
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thuận với nhau. Hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN phải có các nội dung chủ

yếu theo quy định của Luật SHTT như sau:

+ Tên, địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;

+ Căn cứ chuyển nhượng;

+ Giá chuyển nhượng;

+ Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.

Điều khoản về các Bên kí kết hợp đồng phải nêu rõ tên và địa chỉ đầy đủ của

Bên giao và Bên nhận, tên và chức vụ của người đại diện mỗi Bên (nếu có).

Điều khoản căn cứ chuyển nhượng phải khẳng định tư cách chủ sở hữu đối

tượng SHCN của bên giao. Hợp đồng cần xác định rõ tên, số, ngày cấp và thời hạn

bảo hộ của văn bằng bảo hộ thuộc quyền sở hữu của bên giao. Trong trường hợp đối

tượng SHCN được bảo hộ tự động thì bên chuyển quyền chỉ cần nêu ra mình là chủ

sở hữu đối tượng SHCN, nếu có tranh chấp phát sinh nghĩa vụ chứng minh thuộc về

bên giao.

Điều khoản giá chuyển nhượng phải quy định khoản tiền mà Bên nhận phải

thanh toán cho Bên giao để trở thành chủ sở hữu quyền SHCN theo thỏa thuận

trong hợp đồng.

Điều khoản về quyền và nghĩa vụ mỗi bên. Các bên có quyền thỏa thuận

các quyền và nghĩa vụ mỗi bên đối với nhau với điều kiện không trái với quy

định pháp luật.

2.1.1.2. Đăng kí hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Ngoài điều kiện hình thức và nội dung, một trong những điều kiện để hợp

đồng chuyển nhượng quyền SHCN có hiệu lực là hợp đồng đã giao kết phải đăng kí

với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng

quyền SHCN gồm 01 bộ tài liệu sau đây:

+ 02 bản Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN, làm theo

mẫu

+ 01 bản hợp đồng (bản gốc hoặc bản sao được chứng thực theo quy định);

nếu hợp đồng làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt thì phải kèm theo bản dịch hợp
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đồng ra tiếng Việt; hợp đồng có nhiều trang thì từng trang phải có chữ ký xác nhận

của các bên hoặc đóng dấu giáp lai;

+ Bản gốc văn bằng bảo hộ;

+ Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển nhượng quyền

SHCN, nếu quyền SHCN tương ứng thuộc sở hữu chung;

+ Giấy ủy quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện);

+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ

bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục SHTT);

+ Đối với hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu tập thể, nhãn

hiệu chứng nhận, ngoài các tài liệu nêu trên, cần có thêm các tài liệu sau đây:

(i) Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng

nhận của Bên nhận chuyển nhượng theo quy định;

(ii) Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn của bên nhận chuyển nhượng đối với

nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể theo quy định.

Trong trường hợp này, Cục SHTT thẩm định lại yêu cầu về quyền nộp đơn

và quy chế sử dụng nhãn hiệu. Người nộp đơn phải nộp phí thẩm định đơn ngoài

các khoản phí, lệ phí đối với hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN

theo quy định.

Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền SHCN không

có các thiếu sót, Cục SHTT ra quyết định ghi nhận chuyển nhượng quyền SHCN

vào Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền SHCN; Công bố quyết định ghi

nhận chuyển nhượng quyền SHCN và quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp

đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN trên Công báo SHCN trong thời hạn

02 tháng kể từ ngày ký quyết định.

2.1.2. Quy định pháp luật về chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu công

nghiệp

2.1.2.1. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp

Hợp đồng quyền sử dụng quyền SHCN là sự thỏa thuận giữa các bên dưới

hình thức hợp đồng bằng văn bản, theo đó chủ sở hữu đối tượng SHCN (bên chuyển
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quyền) cho phép tổ chức, cá nhân khác (bên được chuyển quyền) sử dụng đối tượng

SHCN thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.

a. Về chủ thể của hợp đồng chuyển quyền sử dụng

Chủ thể của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN gồm các bên:

Thứ nhất, Bên chuyển quyền sử dụng là cá nhân, tổ chức có quyền sử dụng

đối tượng SHCN và có nhu cầu khai thác đối tượng SHCN thông qua hình thức

chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN. Bên chuyển quyền có thể là:

Chủ sở hữu quyền SHCN là người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền

cấp văn bằng bảo hộ đối với các đối tượng SHCN (văn bằng bảo hộ vẫn còn hiệu

lực) hoặc người được xác lập quyền đối với các đối tượng SHCN theo cơ chế bảo

hộ tự động. Tương tự hình thức chuyển nhượng quyền SHCN, chủ sở hữu đối tượng

SHCN có quyền chuyển quyền sử dụng cho người khác căn cứ chứng minh thông

qua văn bằng bảo hộ. Trong trường hợp đối tượng quyền SHCN được bảo hộ tự

động như BMKD, nhãn hiệu nổi tiếng, ... thì chủ sở hữu chỉ cần nêu ra mình là chủ

sở hữu quyền SHCN. Khi có tranh chấp, chủ sở hữu quyền SHCN các đối tượng

SHCN được bảo hộ tự động này mới cần phải chứng minh căn cứ xác lập.

Người được chủ sở hữu chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN và được

phép cho bên thứ ba theo hợp đồng li- xăng thứ cấp. Trong trường hợp này, nếu hợp

đồng chuyển quyền sơ cấp trao quyền sử dụng độc quyền cho bên được chuyển

quyền, thì người có độc quyền sử dụng đối tượng SHCN có những đặc quyền giống

như chủ sở hữu đối tượng SHCN, trừ quyền định đoat đối tượng SHCN.

Thông thường người nắm độc quyền sử dụng đối tượng SHCN có quyền

chuyển quyền sử dụng đối tượng cho người khác, trừ trường hợp pháp luật quy định

không được chuyển giao. Ví dụ, đối tượng SHCN là bí mật quốc gia, ...

Thứ hai, Bên được chuyển quyền sử dụng. Bên được chuyển quyền sử dụng

là cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng, khai thác các đối tượng SHCN. Thông qua

hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN, bên nhận chuyển quyền sử dụng

được phép khai thác các đối tượng trong phạm vi, thời hạn mà các bên thỏa thuận,

đồng thời có nghĩa vụ trả phí cho bên chuyển quyền theo thỏa thuận. Đối với các
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đối tượng SHCN là các giải pháp kỹ thuật như sáng chế, KDCN, thiết kế bố trí và

BMKD thì pháp luật Việt Nam không có những quy định đối với bên được chuyển

quyền. Vì vậy có nghĩa rằng bất kỳ cá nhân, tổ chức nào có nhu cầu sử dụng, khai

thác những đối tượng SHCN này đều có thể thỏa thuận với bên chuyển quyền sử

dụng để được cấp quyền sử dụng đối tượng SHCN thông qua hợp đồng li- xăng.

Tuy nhiên, đối với đối tượng SHCN là các chỉ dẫn thương mại như nhãn hiệu thì

pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật quốc tế đều có quy định về điều kiện trở

thành chủ thể có thể trở thành bên được chuyển quyền sử dụng trong hợp đồng li-

xăng đối tượng SHCN. Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phải có nghĩa vụ

ghi chỉ dẫn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa về việc hàng hóa đó được sản xuất theo

hợp đồng sử dụng nhãn hiệu23.

Các bên trong hợp đồng này có thể ủy quyền cho các tổ chức đại diện SHCN

thay mặt mình tham gia giao kết và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký

hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN. Tổ chức đại diện SHCN là bên

thứ ba đại diện cho bên chuyển quyền hoặc bên được chuyển quyền khi giao kết

hợp đồng. Bên chuyển quyền hoặc bên được chuyển quyền nếu ủy quyền cho các tổ

chức đại diện SHCN giao kết và đăng kí hợp đồng có nghĩa vụ trả thù lao cho tổ

chức này và hợp đồng có sự tham gia của bên thứ ba phải được đăng ký với cơ quan

nhà nước có thẩm quyền.

b. Về đối tượng của hợp đồng chuyển quyền sử dụng

Đối tượng của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN chính là

quyền sử dụng đối tượng SHCN mà không phải chính là quyền SHCN đó như hình

thức chuyển nhượng. Tương tự như hình thức chuyển nhượng, quyền sử dụng chỉ

dẫn địa lý không thể trở thành đối tượng của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối

tượng SHCN. Do chỉ dẫn địa lý là tài sản công thuộc sở hữu nhà nước, nhà nước

trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân tiến hành việc sản xuất sản

phẩm mang chỉ dẫn địa lý tại địa phương tương ứng và đưa sản phẩm đó ra thị

trường. Ngoài ra đối với hình thức chuyển quyền sử dụng, tên thương mại cũng

23 Xem thêm tại Điều 142 Luật SHTT
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không trở thành đối tượng của hợp đồng chuyển quyền sử dụng. Đối với tên thương

mại thường được chủ sở hữu sử dụng để xưng danh, thể hiện quyền sở hữu trong

các giấy tờ, giao dịch, biển hiệu, sản phẩm,... của mình trong lĩnh vực kinh doanh

mà không được chuyển giao cho chủ thể khác. Mọi hành vi sử dụng dấu hiệu trùng

hoặc tương tự với tên thương mại đã được sử dụng trước gây nhầm lẫn về chủ thể

sản xuất, kinh doanh đều bị coi là xâm phạm quyền đối với tên thương mại.

Tóm lại, các đối tượng của hợp đồng chuyển quyền sử dụng chỉ có thể là

quyền sử dụng đối với sáng chế, KDCN, thiết kế bố trí, nhãn hiệu (trừ nhãn hiệu tập

thể không thể chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tập thể

chủ sở hữu nhãn hiệu) và BMKD.

Thứ nhất, quyền sử dụng đối với sáng chế. Sáng chế là giải pháp kỹ thuật đáp

ứng những điều kiện bảo hộ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng

bảo hộ cho chủ sở hữu sáng chế. Một sáng chế được bảo hộ quyền SHCN nếu đáp

ứng được các điều kiện về tính mới, trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công

nghiệp.

Sáng chế phục vụ rất nhiều lĩnh vực trong đời sống của con người như trong

các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ,.. và đem lại nhiều lợi ích thiết thực

cho cuộc sống. Vì vậy hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối với sáng chế là hợp

đồng phổ biến nhất trong các đối tượng của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối

tượng SHCN. Khoản 1 Điều 124 Luật SHTT quy định về các hành vi sử dụng sáng

chế như sau:

- Sản xuất sản phẩm được bảo hộ;

- Áp dụng quy trình được bảo hộ;

- Khai thác công dụng của sản phẩm được bảo hộ hoặc sản phẩm được sản

xuất theo quy trình được bảo hộ;

- Lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông sản phẩm;

- Nhập khẩu các sản phẩm được bảo hộ hoặc được sản xuất theo quy rình

được bảo hộ.

Chủ sở hữu quyền SHCN đối với sáng chế có độc quyền thực hiện những
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hành vi nêu trên cho việc sử dụng sáng chế của mình. Chuyển quyền sử dụng đối

với sáng chế là việc chủ sở hữu sáng chế hoặc người được chủ sở hữu chuyển quyền

sử dụng sáng chế và cho phép chuyển quyền sử dụng cho bên thứ ba cho phép các

tổ chức, cá nhân khác thực hiện những hành vi trên.

Theo đặc điểm chung của quyền SHCN đã trình bày tại Chương 1, thì quyền

sử dụng sáng chế được giới hạn trong phạm vi về thời gian và không gian được bảo

hộ. Giới hạn về không gian bảo hộ của sáng chế cũng như đối với các đối tượng

SHCN khác là trong lãnh thổ Việt Nam. Giới hạn về thời gian bảo hộ đối với sáng

chế là 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Vì vậy việc chuyển quyền sử dụng sáng chế chỉ

được thực hiện trong phạm vi không gian và thời gian nói trên.

Thứ hai, quyền sử dụng KDCN. KDCN là hình dáng bên ngoài của sản phẩm

được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp của những yếu tố

này. Bảo hộ quyền SHCN đối với KDCN cần đáp ứng điều kiện về tính mới, tính

sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

KDCN có chức năng thẩm mỹ, hấp dẫn thị hiếu người tiêu dùng bằng tính

độc đáo, vẻ đẹp, sự bắt mắt,.. và KDCN mang chức năng nhất định đối với sản

phẩm mang KDCN. Thiết kế KDCN của vỏ chai nước Lavie có một điểm nhấn đó

là các đường viền nhỏ trên chai. Chi tiết này không những tạo ra sức hấp dẫn người

tiêu dùng về mặt thẩm mỹ của chai nước Lavie mà còn có chức năng giúp người

cầm, nắm chai nước này dễ dàng hơn, khó bị trơn tuột. KDCN liên quan đến rất

nhiều loại sản phẩm công nghiệp, thời trang và thủ công, từ các thiết bị y tế, kỹ

thuật đến đồng hồ, trang sức,.. Các sản phẩm được đưa ra thị trường mang KDCN

giúp các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm nhiều hơn bởi chức năng của nó24.

Đối với KDCN, việc chuyển quyền sử dụng được thực hiện thông qua việc

bên chuyển quyền cho phép bên được chuyển quyền thực hiện các hành vi theo quy

định tại khoản 2, Điều 124 Luật SHTT như sau:

- Sản xuất sản phẩm có hình dáng bên ngoài là KDCN được bảo hộ;

- Lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông sản phẩm có hình

24Trần Khánh Ly (2015), Chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định pháp
luật Việt Nam.
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dáng bên ngoài là KDCN được bảo hộ;

- Nhập khẩu sản phẩm có hình dáng bên ngoài là KDCN được bảo hộ.

Chủ sở hữu quyền SHCN đối với KDCN có độc quyền sử dụng và chuyển

quyền sử dụng KDCN theo các hành vi cụ thể nêu trên. Chủ sở hữu KDCN cũng có

quyền cho phép người khác chuyển quyền sử dụng KDCN theo hợp đồng li- xăng

thứ cấp.

Chủ thể có quyền chuyển quyền sử dụng đối với KDCN có thể chuyển giao

những hành vi nêu trên trong phạm vi bảo hộ của văn bằng bảo hộ KDCN. Không

gian bảo hộ KDCN cũng được giới hạn trong lãnh thổ Việt Nam như các đối tượng

SHCN khác. Giới hạn về thời gian bảo hộ đối với KDCN là 5 năm kể từ ngày nộp

đơn và có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần 5 năm.

Thứ ba, quyền sử dụng đối với thiết kế bố trí. Thiết kế bố trí là cấu trúc

không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích

hợp bán dẫn. Thiết kế bố trí được bảo hộ quyền SHCN nếu đáp ứng hai điều kiện về

tính nguyên gốc và tính thương mại. Ngày nay, thiết kế bố trí trở nên phổ biến trong

cuộc sống, là nguyên liệu sản xuất các mạch, các công cụ máy móc. Việc cho phép

người khác sử dụng thiết kế bố trí mạch của chủ sở hữu thông qua hợp đồng li-xăng

sẽ đem lại cho công việc kinh doanh của chủ sở hữu thêm doanh thu là một cách

phổ biến của các công ty để khai thác độc quyền thiết kế bố trí.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, chủ sở hữu quyền SHCN đối với

thiết kế bố trí có độc quyền cho phép cá nhân tổ chức khác sử dụng thiết kế bố trí

dưới những hành vi cụ thể. Theo khoản 3 Điều 124 Luật SHTT, sử dụng thiết kế bố

trí là thực hiện các hành vi sau:

- Sao chép thiết kế bố trí; sản xuất mạch tích hợp bán dẫn theo thiết kế bố trí

được bảo hộ;

- Bán, cho thuê, quảng cáo, chào hàng hoặc tàng trữ các bản sao thiết kế bố

trí, mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí hoặc hàng hoá chứa mạch

tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí được bảo hộ;

- Nhập khẩu bản sao thiết kế bố trí, mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết
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kế bố trí hoặc hàng hoá chứa mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí

được bảo hộ.

Tương tự như sáng chế và KDCN, việc chuyển quyền sử dụng đối với thiết

kế bố trí cũng chỉ được thực hiện trên lãnh thổ nơi phát sinh quyền SHCN đối với

thiết kế bố trí. Theo pháp luật Việt Nam thì hoạt động này chỉ được thực hiện trên

lãnh thổ Việt Nam. Về thời hạn chuyển quyền sử dụng thiết kế bố trí cũng phụ

thuộc vào thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký mạch tích hợp bán dẫn.

Thứ tư, quyền sử dụng nhãn hiệu. Với việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu,

bên chuyển quyền sẽ có một số lợi ích như sau: mở rộng được thị trường tiêu thụ

các sản phẩm, dịch vụ của mình mà không phải tốn nhiều công sức đầu tư xây dựng

mạng lưới chi nhánh, văn phòng đại diện tại nhiều nơi; tăng doanh thu cho bên

chuyển giao; nhãn hiệu được quảng bá ra thị trường và được nhiều người tiêu dùng

biết đến,... Bên chuyển quyền sử dụng sẽ được hưởng lợi rất lớn từ việc các sản

phẩm của mình được phép gắn nhãn hiệu đã được nhiều người tiêu dùng biết đến.

Chủ sở hữu nhãn hiệu có độc quyền sử dụng và chuyển quyền sử dụng nhãn

hiệu dưới các hành vi sau25:

- Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện

kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh;

- Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hoá mang

nhãn hiệu được bảo hộ;

- Nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ.

Cũng như các đối tượng quyền SHCN khác thì quyền sử dụng nhãn hiệu

được giới hạn trong phạm vi về thời gian và không gian được bảo hộ. Không gian

bảo hộ của nhãn hiệu là trong lãnh thổ Việt Nam. Giới hạn về thời gian bảo hộ đối

với nhãn hiệu là 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi

lần 10 năm.

Trong hợp đồng sử dụng nhãn hiệu, pháp luật Việt Nam có quy định về hạn

chế việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu như sau:

25 Xem thêm tại khoản 5 Điều 124 Luật SHTT
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- Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá

nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.

- Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên

hàng hoá, bao bì hàng hoá về việc hàng hoá đó được sản xuất theo hợp đồng sử

dụng nhãn hiệu.

Thứ năm, quyền sử dụng BMKD. BMKD là thông tin thu được từ hoạt động

đầu tư tài chính trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng ứng dụng trong kinh

doanh. Pháp luật nước ta hiện nay thừa nhận bảo hộ quyền SHCN đối với BMKD

nếu đáp ứng điều kiện sau:

- Không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được;

- Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ BMKD lợi

thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng BMKD đó;

- Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để BMKD đó không

bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được.

BMKD mang lại lợi thế cạnh tranh về cả kỹ thuật lẫn thương mại nên nhận

thấy tầm quan trọng của BMKD trong kinh doanh thương mại, vì thế chủ sở hữu

quyền SHCN đối với BMKD luôn muốn thúc đẩy hoạt động chuyển quyền sử dụng

BMKD. Pháp luật Việt Nam quy định về chuyển quyền sử dụng đối với BMKD là

việc chủ sở hữu quyền đối với BMKD cho phép tổ chức, cá nhân khác được sử

dụng BMKD dưới các hành vi sau26:

- Áp dụng BMKD để sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ, thương mại hàng

hoá;

- Bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán, nhập khẩu sản phẩm được sản xuất

do áp dụng BMKD.

Khác với các đối tượng SHCN được bảo hộ trên cơ sở cấp văn bằng bảo hộ

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, BMKD được bảo hộ tự động trên cơ sở một

cách hợp pháp BMKD và thực hiện việc bảo mật BMKD đó. Theo đó, BMKD

được bảo hộ vô thời hạn và nó kéo dài đến khi nào BMKD chưa được bộc lộ ra

26 Xem thêm tại khoản 4 Điều 124 Luật SHTT

Tr
ườ

ng
 Đ

ại 
họ

c K
in

h t
ế H

uế



46

công chúng. Vì vậy, hợp đồng chuyển quyền sử dụng BMKD có thể được chuyển

quyền vô thời hạn và trong lãnh thổ Việt Nam.

c. Về nội dung của hợp đồng chuyển quyền sở hữu công nghiệp

Hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;

- Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng;

- Dạng hợp đồng;

- Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;

- Thời hạn hợp đồng;

- Giá chuyển giao quyền sử dụng;

- Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.

Điều khoản về các Bên ký kết hợp đồng phải nêu rõ tên và địa chỉ đầy đủ của

Bên giao và Bên nhận, tên và chức vụ của người đại diện mỗi Bên (nếu có).

Điều khoản căn cứ chuyển quyền phải khẳng định tư cách chuyển quyền sử

dụng đối tượng SHCN của bên giao. Hợp đồng cần xác định rõ tên, số, ngày cấp và

thời hạn bảo hộ của văn bằng bảo hộ thuộc quyền sở hữu của bên giao (nếu quyền

SHCN đối với các đối tượng SHCN phát sinh trên cơ sở cấp văn bằng bảo hộ).

Trong trường hợp đối tượng SHCN được bảo hộ tự động thì bên chuyển quyền chỉ

cần nêu ra mình là chủ sở hữu đối tượng SHCN, nếu có tranh chấp phát sinh, nghĩa

vụ chứng minh thuộc về bên giao. Nếu bên chuyển quyền là người được chuyển

giao quyền sử dụng đối tượng SHCN thì cũng phải khẳng định tư cách của bên

chuyển quyền bằng các thông tin: tên, ngày ký, số đăng ký và thời hạn hiệu lực của

hợp đồng chuyển quyền sử dụng cấp trên mà qua đó quyền sử dụng đối tượng

SHCN được cấp cho bên chuyển quyền.

Điều khoản về dạng hợp đồng. Trong các nội dung của hợp đồng chuyển

quyền sử dụng đối tượng SHCN phải quy định về dạng hợp đồng được sử dụng. Đó

là hợp đồng li-xăng độc quyền hay không độc quyền, hợp đồng thứ cấp hay là hợp

đồng chuyển giao trực tiếp giữa chủ sở hữu quyền SHCN với bên được nhận

chuyển giao quyền sử dụng. Các dạng hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng
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SHCN đã được trình bày tại Chương I của Luận văn.

Điều khoản về phạm vi hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng

SHCN. Phạm vi chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHCN bao gồm: phạm vi về

giới hạn các hành vi sử dụng được chuyển giao và phạm vi lãnh thổ mà người được

chuyển giao có quyền khai thác đối tượng sở hữu được chuyển quyền sử dụng.

Thứ nhất, giới hạn về các hành vi sử dụng được chuyển quyền sử dụng. giới

hạn về hành vi sử dụng được hiểu là việc bên chuyển quyền sử dụng cho phép bên

nhận được phép thực hiện (tất cả hay một số hành vi sử dụng thuộc quyền của bên

giao). Bản chất của hợp đồng là sự thỏa thuận, do vậy hợp đồng sử dụng đối tượng

quyền SHCN, các chủ thể tự do thỏa thuận điều khoản về hành vi được chuyển

quyền sử dụng. Vì vậy, khi chuyển quyền sử dụng đối tượng quyền SHCN, bên

chuyển quyền không nhất thiết phải chuyển giao toàn bộ quyền đối với các hành vi

sử dụng đối tượng SHCN mà có thể chuyển một số quyền theo thỏa thuận.

Thứ hai, phạm vi về lãnh thổ mà người được chuyển giao có quyền khai thác

đối tượng SHCN được chuyển quyền sử dụng. Đối tượng SHCN được bảo hộ trong

lãnh thổ quốc gia nơi quyền SHCN phát sinh nhưng trong hợp đồng chuyển quyền

sử dụng thì việc chuyển giao quyền sử dụng có thể thực hiện trong phạm vi hẹp

hơn, miễn là không rộng hơn phạm vi được bảo hộ.

Điều khoản về thời hạn của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng

SHCN. Các bên thỏa thuận thời hạn li-xăng để đảm bảo quyền của bên chuyển giao

với việc tối đa hóa lợi ích trong thời gian đối tượng còn giá trị. Các bên phải xác

định khoảng thời gian mà bên được chuyển quyền được phép sử dụng đối tượng

SHCN theo hợp đồng. Thời hạn của hợp đồng phải thuộc thời hạn bảo hộ đối tượng

SHCN hoặc nếu là hợp đồng chuyển giao thứ cấp thì thời hạn nằm trong hợp đồng

chuyển giao độc quyền trên thứ cấp.

Điều khoản giá chuyển giao và phương thức thanh toán. Để chuyển quyền sử

dụng đối tượng SHCN, bên nhận chuyển quyền phải trả cho bên chuyển quyền một

khoản phí chuyển quyền. Phí chuyển quyền sử dụng do các bên thỏa thuận trên cơ

sở ước tính hiệu quả kinh tế mà bên được chuyển quyền thu được từ hoạt động khai
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thác đối tượng SHCN. Nếu các bên thỏa thuận chuyển quyền sử dụng miễn phí thì

hợp đồng ghi rõ bên được chuyển quyền không trả phí sử dụng. Để xác định mức

phí chuyển quyền hợp lý, các bên thường định giá đối tượng SHCN thông qua các

phương thức như tiếp cận dựa trên chi phí, tiếp cận dựa trên thị trường, tiếp cận dựa

trên thu nhập. Mặc dù đã có các phương thức tiếp cận, tuy nhiên pháp luật SHTT

chưa có quy định cụ thể về định giá quyền SHCN.

Điều khoản về phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận và các bên

cũng có thể thỏa thuận về thời hạn, phương tiện, cách thức thanh toán. Bên được

chuyển quyền có thể thanh toán một lần hay nhiều lần tùy thuộc vào hợp đồng.

Điều khoản về quyền và nghĩa vụ mỗi bên. Các bên có quyền thỏa thuận

các quyền và nghĩa vụ mỗi bên đối với nhau với điều kiện không trái với quy

định pháp luật27.

Thứ nhất, quyền và nghĩa vụ bên chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN có

thể quy định các nội dung cơ bản như sau:

Đối với quyền của bên chuyển quyền bao gồm:

+ Nhận phí chuyển quyền theo mức và cách thức do các bên thỏa thuận;

+ Bên chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN có quyền kiểm tra chất lượng

hàng hóa chứa đối tượng SHCN của bên được chuyển quyền nằm mục đích đảm

bảo hàng hóa được sản xuất có chất lượng hàng hóa như mình sản xuất.

Đối với nghĩa vụ của bên chuyển quyền bao gồm:

+ Chỉ được chuyển quyền sử dụng đối tượng trong phạm vi được pháp luật

bảo hộ và trong thời gian bảo hộ;

+ Đăng ký hợp đồng theo thỏa thuận trong hợp đồng;

+ Nộp thuế chuyển quyền sử dụng theo pháp luật;

+ Bảo đảm việc chuyển quyền sử dụng không gây tranh chấp với bên thứ ba.

Thứ hai, quyền và nghĩa vụ bên được chuyển quyền sử dụng đối tượng

SHCN có thể bao gồm những quy định cơ bản sau:

27 Nguyễn Thanh Tùng (2013) Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam. Luận văn

thạc sĩ luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, trang 57.
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Đối với quyền của bên được chuyển quyền bao gồm:

+ Sử dụng đối tượng SHCN độc quyền hoặc không độc quyền trong phạm vi,

thời hạn và điều kiện trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng;

+ Chuyển giao quyền sử dụng đã được nhận từ bên chuyển quyền cho bên

thứ ba nếu được bên giao quyền sử dụng cho phép;

+ Yêu cầu bên chuyển giao quyền sử dụng thực hiện các biện pháp khẩn cấp

cần thiết để chống lại các hành vi xâm phạm từ bên thứ ba.

Đối với nghĩa vụ của bên được chuyển quyền bao gồm:

+ Đăng ký hợp đồng nếu có thỏa thuận;

+ Trả phí chuyển quyền sử dụng cho bên giao theo mức và phương thức

thanh toán đã được thỏa thuận;

+ Chịu sự kiểm tra về chất lượng hàng hóa, dịch vụ;

+ Ghi chỉ dẫn trên sản phẩm, bao bì sản phẩm rằng sản phẩm được sản xuất theo

hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối với hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu.

Điều khoản về hiệu lực của hợp đồng. Hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền

sử dụng đối tượng SHCN theo thỏa thuận của các bên tham gia hợp đồng nhưng chỉ

có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại Cục SHTT.

2.1.2.2. Điều kiện hạn chế trong chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu công

nghiệp

Thứ nhất, quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ

chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.

Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các

thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó vói hàng hóa, dịch vụ của tổ

chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.

Khác với nhãn hiệu thông thường nhãn hiệu tập thể thuộc về tất cả các

thành viên của một tổ chức. Hiện nay rất nhiều nhãn hiệu tập thể đã được bảo hộ

cho các sản phẩm của địa phương như: gốm Bát Tràng, sứ Bình Dương, quế Trà

Bồng.... Việt Nam là một quốc gia có nhiều làng nghề truyền thống, nhiều sản

vật địa phương, vì vậy, việc xây dựng nhãn hiệu tập thể cho các làng nghề sẽTr
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giúp ích rất nhiều cho người dân của cả vùng này để phát triển sản xuất, cải thiện

đời sống.

Các hội viên của nhãn hiệu tập thể được phép sử dụng và khai thác nhãn hiệu

tập thể nhưng không được phép chuyển nhường quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể

cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.

Khi một chủ thể muốn sử dụng nhãn hiệu tập thể thì phải được kết nạp vào tập thể

chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó28.

Thứ hai, bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn

trên hàng hóa, bao bì hàng hóa về việc hàng hóa được sản xuất theo hợp đồng sử

dụng nhãn hiệu.

Mục đích của quy định là bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phải

ghi chỉ dẫn trên hàng hóa và bao bì hàng hóa về việc hàng hóa được sản xuất theo

hợp đồng sử dụng nhãn hiệu là nhằm tránh sự nhầm lẫn giữa những mặt hàng hóa

do bên chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN sản xuất với những sản phẩm hàng

hóa do bên được chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu côn nghiệp sản xuất. Khi

có bất kỳ khiếu nại về chất lượng sản phẩm có thể dễ dàng truy nguồn trách nhiệm.

Việc ghi chỉ dẫn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa về việc hàng hóa đó được

sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu cũng nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi

cho những người tiêu dùng đang đặt niềm tin vào nhãn hiệu đó, thậm chí có thể

những sản phẩm của bên được chuyển quyền sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín

của bên chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN.

Thứ ba, trong trường hợp quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng độc quyền

thì bên được chuyển quyền sử dụng sáng chế có nghĩa vụ như chủ sở hữu sáng chế

Như đã trình bày trong phần đối tượng của hợp đồng chuyển quyền sử dụng

các đối tượng SHCN, sáng chế là một giải pháp kỹ thuật đáp ứng những điều kiện

bảo hộ và được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ cho chủ

sở hữu sáng chế. Những giải pháp kỹ thuật này luôn hướng tới giải quyết những vấn

28 Trần Khánh Ly (2015), Chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy
định pháp luật Việt Nam, trang 70.
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đề tồn tại trong cuộc sống của con người, trong công việc, học tập, nghiên cứu,...

Việc sử dụng sáng chế có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với chủ sở hữu sáng

chế mà còn đối với toàn thể xã hội. Vì vậy, khi được pháp luật trao quyền SHCN

đối với sáng chế, chủ sở hữu sáng chế cũng có nghĩa vụ sử dụng sáng chế nhằm cân

bằng các lợi ích xã hội.

Khi được xác lập quyền SHCN đối với sáng chế thì chủ sở hữu sáng chế phải

thực hiện những nghĩa vụ nhất định của mình trong đó có nghĩa vụ sử dụng sáng

chế. Theo đó, chủ sở hữu sáng chế có nghĩa vụ sản xuất sản phẩm được bảo hộ

nhằm đáp ứng các nghĩa vụ đối vói lợi ích chung của cộng đồng, của quốc gia như

nhu cầu an ninh, quốc phòng, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân

hoặc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của xã hội29.

Cần lưu ý rằng, nghĩa vụ sử dụng sáng chế này chỉ được áp dụng đối với

những sáng chế được sáng tạo để sản xuất ra những sản phẩm phục vụ quốc phòng,

an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân hoặc nhu cầu cấp thiết

của xã hội chứ không phải áp dụng đối với tất cả các sáng chế.

Trong hợp đồng chuyển giao sáng chế độc quyền, toàn bộ quyền sử dụng

sáng chế được chuyển giao cho bên được chuyển quyền sử dụng, chủ sở hữu quyền

SHCN đối với sáng chế cũng không có quyền được chuyển giao sáng chế cho tổ

chức, cá nhân khác và chỉ được sử dụng sáng chế đó nếu được bên được nhận

chuyển quyền cho phép.

2.2. Thực trạng pháp luật về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

2.2.1. Một số hạn chế, bất cập trong quy định pháp luật về chuyển giao

quyền sở hữu công nghiệp

Thứ nhất, quy định pháp luật về nội dung của hợp đồng chuyển giao quyền

SHCN vẫn còn khá chung chung, chưa cụ thể. Ngoài điều kiện là hợp đồng chuyển

nhượng quyền SHCN được thực hiện bằng hình thức văn bản, nội dung hợp đồng

chuyển nhượng quyền SHCN được quy định tại Điều 140 Luật SHTT có nội dung

29 Trần Khánh Ly (2015), Chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định pháp

luật Việt Nam, trang 70.
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chủ yếu sau: (i)Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển

nhượng; (ii) Căn cứ chuyển nhượng; (iii) Giá chuyển nhượng; (iv) Quyền và nghĩa

vụ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.

Quy định tại Điều 140 Luật SHTT chưa có những quy định pháp lý về giao

dịch, trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện hợp đồng, chưa có văn bản hướng dẫn trực

tiếp về nội dung hợp đồng. Trên thực tế, những điều khoản rất quan trọng giúp các

bên thực hiện thành công việc chuyển nhượng quyền SHCN. Sự thiếu hụt các quy

định liên quan đến nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN dẫn đến việc

khai thác thương mại hóa các đối tượng SHCN đang gặp nhiều khó khăn, hạn chế.

Thứ hai, quy định pháp luật về định giá quyền SHTT nói chung và quyền

SHCN nói riêng chưa có phương pháp định giá cụ thể nhằm xác định được giá

chuyển nhượng hay phí chuyển giao trong hợp đồng chuyển giao quyền SHCN. Với

đặc điểm là tài sản vô hình nên việc định giá quyền SHCN gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện nay đang có 3 phương pháp định giá được sử dụng phổ biến là: định giá dựa

trên chi phí, định giá dựa trên thị trường và định giá dựa trên thu nhập tuy nhiên

mỗi phương pháp đều bộc lộ một số hạn chế. Đối với phương pháp định giá dựa

trên chi phí dựa trên sự tích lũy các chi phí phát sinh trong quá trình xây dựng như:

quảng cáo, nghiên cứu, xúc tiến, các khoản lệ phí,.. Song việc sử dụng phương pháp

này không phản ánh được khả năng, tiềm năng sinh lời trong tương lai của đối

tượng SHCN. Đối với phương pháp định giá dựa trên thị trường được thực hiện

bằng cách so sánh đối tượng được định giá với đối tượng quyền SHTT tương tự.

Tuy nhiên trên thực tế khó tìm được các giao dịch của quyền SHTT tương tự trên

thị trường và các thông tin đáng tin của chúng. Các giao dịch đó thường tuân thủ

điều khoản không tiết lộ bí mật và trong các chi phí phụ thường được tính vào giá

đã thanh toán. Nếu đối tượng của quyền SHCN là duy nhất thì sẽ gây khó khăn

trong việc tìm đối tượng tương tự. Đánh giá thực chất về chi phí chuyển giao thành

công thường phụ thuộc vào năng lực định giá của các chuyên gia.

Thứ ba, thiếu cơ chế trong quy định pháp luật nhằm thúc đẩy hoạt động đại

diện SHCN. Với vai trò quan trọng của các đại diện SHTT là đại diện, tư vấn cho tổTr
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chức, cá nhân trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xác lập và bảo đảm thực

thi quyền SHCN. Trong hoạt động chuyển giao quyền SHCN với việc tham gia của

đại diện SHCN sẽ giúp cho quá trình thực hiện hợp đồng diễn ra nhanh chóng, tiết

kiệm thời gian chi phí. Tuy nhiên thiếu quy định pháp luật về thúc đẩy hoạt động

này đã làm tạo khó khăn trong việc phát triển.

Theo Bà Nguyễn Thị Thu Hương – chuyên viên của Phòng nhãn hiệu của

công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Đạt (LACOM CO.,LTD) một trong những tổ

chức đại diện SHCN ở Việt Nam cho biết: “Công ty chỉ thực hiện việc đại diện cho

những khách hàng của mình (thông qua hợp đồng ủy quyền) thực hiện đăng ký các

hợp đồng li- xăng nhãn hiệu là chủ yếu. Từ khi thành lập năm 2002 đến nay, Công

ty chưa tiến hành việc đăng ký hợp đồng li- xăng sáng chế và KDCN”30.

Thứ tư, quy định pháp luật về hoạt động nhượng quyền thương mại chưa xây

dựng một khái niệm chuẩn về quyền thương mại là đối tượng quan trọng nhất của

quan hệ hợp đồng nhượng quyền thương mại. Quyền sử dụng các đối tượng SHTT

nói chung của bên nhượng quyền đóng vai trò quan trọng, là bộ phần hợp thành

quan trọng của quyền thương mại. Theo khoản 1 Điều 248 Luật thương mại năm

2005 đã liệt kê quyền sử dụng các đối tượng của quyền SHTT có thể chuyển giao

cho bên nhận nhượng quyền là quyền sử dụng đối với tên thương mại, nhãn hiệu, bí

quyết kinh doanh (hay còn lại là BMKD). Tuy nhiên ngoài các đối tượng trên quyền

sử dụng KDCN cũng có thể chuyển giao trong hoạt động nhượng quyền thương mại

nhưng không được quy định trong pháp luật

Thứ năm, quy định pháp luật về hợp đồng nhượng quyền thương mại chưa

đồng nhất. Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 35/2006/NĐ-CP, khi nhượng

quyền thương mại nếu bên nhượng quyền thực hiện chuyển quyền sử dụng các đối

tượng SHCN cùng với nội dung của quyền thương mại thì việc chuyển quyền sử

dụng các đối tượng SHCN phải được lập thành phần riêng trong hợp đồng nhượng

quyền thương mại và chịu sự điều chỉnh của pháp luật về SHCN. Tuy nhiên, Luật

30 Nguyễn Thanh Tùng (2013) Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam.
Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, trang 67.
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SHTT lại quy định về việc chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN phải được thực

hiện bằng hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN tức là phải lập thành một hợp đồng

riêng biệt. Như vậy quy định về chuyển quyền sử dụng trong hai văn bản là chưa

thống nhất.

2.2.2. Nguyên nhân của một số hạn chế, bất cập trong quy định pháp luật

về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

2.2.2.1. Nguyên nhân chủ quan

Thứ nhất, các văn bản, quy phạm pháp luật, thủ tục về hoạt động SHTT nói

chung và chuyển giao quyền SHCN nói riêng còn phức tạp, chưa đầy đủ và còn

chồng chéo. Sự phối hợp giữa các Sở, Ngành có nhiệm vụ thực hiện đôi lúc chưa thật

sự nhịp nhàng, hỗ trợ lẫn nhau.

Thứ hai, các văn bản, quy phạm pháp luật về hoạt động chuyển giao quyền

SHCN còn rải rác, chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản tạo khó khăn trong việc áp

dụng pháp luật. Hoạt động chuyển giao quyền SHCN không chỉ chịu sự điều chỉnh

của Luật SHTT, trong giao kết thực hiện hợp đồng chịu sự điều chỉnh của BLDS,

trong các dạng hợp đồng cụ thể còn chịu sự điều chỉnh của Luật thương mại, Luật

chuyển giao công nghệ.

Thứ ba, về khía cạnh giao dịch thương mại, chưa có một cơ chế rõ ràng và cụ

thể nhằm đáp ứng về vấn đề phân chia lợi ích và SHTT trong chuyển giao công nghệ

và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ từ các Viện, Trường và

doanh nghiệp. Điều này có thể là nguyên nhân khiến các nhà nghiên cứu, nhà đầu tư

và kể cả đơn vị thụ hưởng chưa mạnh dạn tham gia sâu vào các hoạt động nghiên cứu

khoa học và phát triển công nghệ.

Thứ tư, nhận thức chưa tốt của xã hội về tầm quan trọng của vấn đề bảo hộ

quyền SHCN và ý thức tôn trọng pháp luật về SHCN chưa cao.

2.2.2.2. Nguyên nhân khách quan

Thứ nhất, mặc dù Nhà nước đã có cơ chế gián tiến hỗ trợ hoạt động chuyển

giao quyền SHCN tuy nhiên việc thực hiện gặp nhiều khó khăn. Cơ quan đầu mối

của Chương trình hỗ trợ phát triển TSTT chưa hoàn toàn chủ động và sáng tạo trong
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công tác tổ chức triển khai Chương trình, chủ yếu vẫn tiến hành theo quy trình

truyền thống là thụ động tiếp nhận, xem xét các đề xuất, nhu cầu từ các địa phương,

doanh nghiệp, cá nhân, do đó chưa đổi mới và nỗ lực để đẩy mạnh triển khai một số

nhiệm vụ quan trọng như áp dụng sáng chế, giải pháp công nghệ, thương mại hóa

TSTT, cũng như đẩy mạnh hoạt động chuyển giao quyền SHCN.

Thứ hai, công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của vấn đề bảo hộ quyền

SHTT và giới thiệu về Chương trình hỗ trợ phát triển TSTT đến cộng đồng doanh

nghiệp còn hạn chế, do đó chưa nhận được sự tham gia đông đảo của cộng đồng

doanh nghiệp.

Thứ ba, các doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm và cũng không có nhu cầu

khai thác, áp dụng sáng chế và sản xuất. Mặc dù nguồn lưu trữ bản mô tả sáng chế

của các nước tương đối lớn, nhưng các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp chưa biết

cách khai thác để phục vụ hoạt động nghiên cứu – triển khai và ứng dụng vào sản

xuất, kinh doanh.

Thứ tư, hầu hết các doanh nghiệp chỉ mua máy móc, thiết bị (chủ yếu từ

nước ngoài) để sản xuất sản phẩm theo công nghệ kèm theo mà không quan tâm đến

việc hợp tác, đặt hàng các nhà khoa học từ các trường đại học, viện nghiên cứu và

các nhà sáng tạo cá nhân hoặc khuyến khích các cán bộ của mình cải tiến sản phẩm,

sáng tạo ra sản phẩm mới.

Thứ năm, nhu cầu sử dụng thông tin SHTT, tổ chức hoạt động về SHTT của cá

doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học trên cả nước còn thấp.

Thứ sáu, nhiều doanh nghiệp ngại bỏ chi phí và công sức trong việc đăng ký

bảo hộ quyền SHCN, đặc biệt là ở thị trường nước ngoài.

2.3. Thực tiễn áp dụng pháp luật về chuyển giao quyền sở hữu công

nghiệp

2.3.1. Tình hình chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

2.3.1.1. Tình hình chung về hoạt động chuyển giao quyền sở hữu công

nghiệp

Chuyển giao quyền SHCN là một trong những quy định quan trọng trongTr
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pháp luật thương mại nói chung và pháp luật SHTT nói riêng đối với mỗi quốc gia.

Chuyển giao quyền SHCN là một trong các hình thức nhằm khai thác thương mại

các đối tượng quyền SHTT, đang đóng một vai trò thiết yếu đối với chủ sở hữu, bên

nhận chuyển giao và toàn xã hội.

Thứ nhất, đối với bên nhận chuyển giao. Chuyển giao quyền SHCN dù qua

hình thức chuyển nhượng quyền SHCN hay chuyển quyền sử dụng quyền SHCN

đều là cách thức giải quyết nhu cầu đổi mới công nghệ từ chủ sở hữu hay người có

quyền sử dụng quyền SHCN đang nắm giữ. Giúp bên nhận chuyển giao có thể áp

dụng đưa vào sản xuất và đưa ra sản phẩm vào thị trường một cách nhanh chóng mà

không mất nhiều năm nghiên cứu thị trường, quảng bá tiếp thị sản phẩm. Do vậy

đây là phương pháp hữu ích, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ với sức cạnh

tranh nhỏ, giúp tiết kiệm được nhiều nguồn lực mà vẫn tiếp cận được thị trường.

Mặc khác, trong quá trình sử dụng, bên nhận chuyển giao có thể cải tiến công nghệ

tạo ra công nghệ có tính ưu việt hơn, nâng cao sức cạnh tranh. Từ đó tạo động lực

cho quá trình nghiên cứu khoa học, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ.

Thứ hai, đối với chủ sở hữu. Chuyển giao quyền SHCN góp phần tăng thêm

doanh thu, lợi nhuận cho chủ sở hữu; tạo nên nguồn vốn xoay vòng cho chủ sở hữu

trong nghiên cứu phát triển công nghệ, tăng uy tín kinh doanh cho chủ sở hữu. Ví

dụ, sáng chế vi mạch điện tử của Jack S.Kilby thuộc hãng Texas Instrumemt Inc

(Hoa Kỳ) không chỉ dẫn đầu trên thị trường vi mạch thế giới mà còn tạo ra sự cạnh

tranh quyết liệt về phát triển nghiên cứu khoa học trong ngành công nghiệp máy

tính ở Hoa Kỳ và góp phần trong thúc đẩy sự phát triển nền tảng công nghệ thông

tin như hiện nay trên thế giới. Từ sáng chế vi mạch điện tử của Jack S.Kilby là nền

tảng cho hàng loạt sáng chế khác đã tiếp nối ra đời. Sáng chế máy dệt tự động của

Sakichi Toyota (Nhật Bản) đã được chuyển giao cho Platt Brothers&Co với giá

tương đương 25 triệu USD31; sáng chế thuốc kháng sinh azythromicin (tên biệt

dược: Zythromax) của Công ty Pliva (Croatia) được chuyển cho hãng Pfize (Hoa

Kỳ) và trở thành thuốc kháng sinh bán chạy nhất trên thế giới hiện nay với doanh

31 United States Dollar: Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ.
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thu trên 1 tỷ USD/năm; sáng chế kỹ thuật tái kết hợp ADN32 của Cohen-Boyer (Hoa

Kỳ) là đối tượng chuyển giao của hơn 300 thỏa thuận li- xăng với tổng lợi nhuận

hằng trăm triệu USD33.

Chuyển giao quyền SHCN là một kênh thu thập thông tin người tiêu dùng

đối với chủ sở hữu, giúp nhận được các thông tin phản hồi của người tiêu dùng về

tính năng, công dụng, hiệu quả của công nghệ. Từ đó có thể khắc phục được nhược

điểm của công nghệ tạo ra công nghệ ưu việt hơn.

Thứ ba, đối với xã hội. Chuyển giao quyền SHCN mang lại lợi ích kinh tế to

lớn không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn cho nền kinh tế quốc gia. Ví dụ, sáng

chế vắc-xin viêm màng não B của Viện nghiên cứu Finlay (Cu Ba) được chuyển

giao cho hãng SmithKlineBeecham (Anh) để lưu thông trên toàn thế giới với mức

phí li-xăng hàng năm góp phần giúp Cu Ba từng bước trang trãi các khoản nợ nước

ngoài của mình34. Tính năng, công dụng của các đối tượng SHCN giúp cuộc sống

trở nên tiện nghi, thuận lợi hơn thông qua việc thương mại hóa các đối tượng trên.

Các sáng chế có tác động to lớn đến cuộc sống con người và nền kinh tế có thể kể

đến như: Máy in (Đức, 1440), bút chì (Thụy Sĩ, 1560), bút bi (1938), máy bay (Hoa

Kỳ, 1903), ..

Chuyển giao quyền SHCN là một hình thức thương mại hóa hiệu quả các đối

tượng SHCN. Hình thức này góp phần đẩy mạnh khai thác quyền SHCN đối với đối

tượng SHCN nhằm phát triển kinh tế, qua đó tăng cường hoạt động sáng tạo từ con

người. Đối với doanh nghiệp hoạt động chuyển giao quyền SHCN đem lại nhiều lợi

ích trong kinh doanh, khắc phục được một số khó khăn của doanh nghiệp.

Quyền SHCN bao gồm nhiều đối tượng khác nhau như nhãn hiệu, KDCN,

sáng chế,… cùng với đó các hình thức khai thác, chuyển giao quyền SHCN lại rất

đa dạng. Muốn đối tượng quyền SHCN có chỗ đứng trên thị trường và phát triển đối

tượng đó cần nhiều thời gian, công sức. Đơn cử trong trường hợp để hình thành một

32 Axit deoxyribonucleic.
33 Kalmi Idris (2003) Intelectual Property: A power tool economic growth. WIPO.
34 Kalmi Idris (2003) Intelectual Property: A power tool economic growth. WIPO.
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nhãn hiệu có uy tín, thành công và mức độ phổ biến rộng rãi kèm theo đó doanh

nghiệp cần phải bỏ chi phí rất lớn từ các khâu sản xuất đến quảng bá sản phẩm. Để

giải quyết nhu cầu trên thì hình thức chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu trở thành giải

pháp hiệu quả, giải quyết việc chi phí đưa sản phẩm ra thị trường quá lớn, tận dụng

được tiềm năng có sẵn của nhãn hiệu. Doanh nghiệp là bên nhận chuyển quyền sử

dụng nhãn hiệu sẽ tận dụng được uy tín nhãn hiệu, thị trường tiêu thụ có sẵn của sản

phẩm. Đây có thể là lối đi tắt hợp lí cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi năng lực

tài chính và sức cạnh tranh chưa cao, việc tham gia vào dây chuyền sản xuất hoặc

tiêu thụ sản phẩm của nhãn hiệu nổi tiếng sẽ rút ngắn quá trình tiếp cận thị trường.

Như vậy các doanh nghiệp vừa tiết kiệm các chi phí để xây dựng, quảng bá nhãn

hiệu tức là được sử dụng nhãn hiệu với chi phí thấp; đồng thời qua quá trình kinh

doanh tạo dựng uy tín, chất lượng hàng hóa bản thân.

Đối với hoạt động nhượng quyền thương mại có đối tượng SHCN thì bên

nhượng quyền sẽ giúp cho bên nhận nhượng quyền có đủ khả năng để khai thác đối

tượng SHCN thông qua việc cung cấp trang thiết bị, thiết kế bố trí, BMKD đáp ứng

việc khai thác. Nhượng quyền thương mại sẽ là giải pháp cho các cá nhân muốn

kinh doanh nhưng chưa có kinh nghiệm, việc nhượng quyền thương mại sẽ giúp cho

họ có thêm các kinh nghiệm trong kinh doanh, tiếp cận được nhu cầu thị trường,

nguồn khách hàng cũng như một số đối tác trong tương lai. Đối với bên nhượng

quyền, nhượng quyền thương mại giúp khai thác tối đa lợi ích của đối tượng SHCN

đem lại, giúp bên nhượng quyền mở rộng mạng lưới thị trường, phạm vi kinh

doanh, tăng thị phần và năng lực kinh doanh.

Những ưu thế trên đã giúp hoạt động chuyển giao quyền SHCN ở Việt Nam

trở nên ngày càng phổ biến không chỉ đối với các doanh nghiệp mà còn đối với các

cá nhân. Hoạt động chuyển giao quyền SHCN không chỉ được thực hiện trong nước

mà còn được thực hiện ra nước ngoài, các nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu. Trong

những năm qua hoạt động chuyển giao quyền SHCN diễn ra khá sôi động, đạt nhiều

thành công với nhiều đối tượng SHCN.

Trong các đối tượng SHCN được phép chuyển giao, nhãn hiệu vẫn đang làTr
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đối tượng có số lượng chuyển giao nhiều nhất. Trong những năm qua, đã có nhiều

thương hiệu Việt Nam thành công với con đường chuyển giao quyền SHCN. Thực

tiễn trong hoạt động chuyển giao quyền SHCN đối với đối tượng nhãn hiệu đang

diễn ra với tần suất lớn, thời gian đã có nhiều vụ việc chuyển giao.

Điển hình hiện này là nhãn hiệu sữa Vinamilk đang có chỗ đứng vững chắc

trong nước và nước ngoài thông qua vận dụng thành công hoạt động khai thác

TSTT nói chung, chuyển giao quyền SHCN nói riêng. Thành lập từ năm 1976, sau

gần 43 năm đổi mới và phát triển, Vinamilk khẳng định vị thế thương hiệu nói

chung, trong ngành sữa nói riêng. Hiện, công ty có hơn 200 loại sản phẩm dinh

dưỡng, hàng năm có khoảng 15 tỷ sản phẩm được người tiêu dùng trên toàn quốc

tin dùng.

Theo số liệu Nielsen, từ 2015 đến giữa 2017, sữa nước của Vinamilk chiếm

hơn 50% thị phần toàn ngành. Sản phẩm sữa tươi đứng đầu về cả sản lượng lẫn

doanh số trong phân khúc nhóm các nhãn hiệu sữa tươi. Ngoài ra, thương hiệu còn

nắm hơn 80% thị phần sữa chua, 80% thị phần sữa đặc, 40% thị phần trong ngành

hàng sữa bột.

Không chỉ tập trung phát triển thị trường trong nước, Vinamilk còn vươn ra

thế giới. Các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của công ty gồm sữa bột trẻ em, sữa đặc

có đường, sữa chua. Đến nay, thương hiệu đã xuất khẩu sang 43 quốc gia và vùng

lãnh thổ, trong đó có các thị trường tiêu chuẩn cao như Nhật Bản, Mỹ, Canada,

Australia, New Zealand. Ngoài thị trường Việt Nam, Vinamilk có các nhà máy sản

xuất sữa tại Mỹ (100% cổ phần nhà máy Driftwood), tại Campuchia (100% cổ phần

nhà máy Angkormilk), New Zealand (22,8% cổ phần nhà máy Miraka) và một công

ty con tại Ba Lan. Bên cạnh đó, thương hiệu cũng đầu tư phát triển trang trại hữu cơ

tại Lào và tiếp tục tìm các cơ hội hợp tác ở các nước trong khu vực35.

Trên thị trường Mỹ trong năm 2013, Vinamilk chi 7 triệu USD mua 70% cổ

phần Driftwood, đồng nghĩa trở thành cổ đông hiện hữu của nhà cung cấp sữa học

đường lớn nhất khu vực Nam California, Hoa Kỳ. Tham vọng thâu tóm doanh

35 https://vnexpress.net/kinh-doanh/vinamilk-5-lan-lien-tiep-dat-thuong-hieu-quoc-gia-3858022.html. Truy
cập ngày 19/3/2019.
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nghiệp nhanh chóng hoàn tất khi Vinamilk bỏ thêm 3 triệu USD, nâng tổng vốn đầu

tư lên 10 triệu USD và đạt tỷ lệ sở hữu 100% Driftwood vào năm 2016. Chỉ trong

thời gian ngắn, công ty sữa tại Việt Nam đã hoàn tất việc nắm giữ hoàn toàn cổ

phiếu của một thương hiệu có lịch sử 90 năm ở bang California. Vinamilk tập trung

quảng bá và mở rộng nhãn hiệu Driftwood. Kết quả mỗi năm, công ty con tại Mỹ

đóng góp vào doanh thu của Vinamilk khoảng 2.000 tỷ đồng36.

Tiếp đến là tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel cũng một ví dụ trong việc

nhãn hiệu Việt thành công trong nước và cả nước ngoài dựa vào áp dụng khéo léo

hoạt động chuyển giao nhãn hiệu của mình. Vào năm 2009, Viettel đã chính thức

kinh doanh trên thị trường nước ngoài đầu tiên là Cam-pu-chia với thương hiệu

Metfone. Tại thời điểm Viettel còn “chân ướt, chân ráo”, thị trường viễn thông

Cam-pu-chia đã có bảy nhà mạng khác, trong đó có ba nhà mạng đã tồn tại gần 10

năm là Mobitel, Mfone và TMIC với thị phần rất lớn. Nhất là, nhà mạng Mobitel

(công ty cổ phần giữa Tập đoàn Hoàng gia Cam-pu-chia và Millicom) đã chiếm hơn

50% thị phần, một con số tưởng chừng khó có thể vượt qua tại thời điểm đó. Tuy

nhiên, chỉ sau hai năm thành lập, Metfone đã tạo nên một kỳ tích trong lịch sử viễn

thông Cam-pu-chia khi vươn lên số một, vượt qua bảy doanh nghiệp khác đã có

nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh tại thị trường này. Sáu năm qua, Metfone vẫn

luôn giữ vững vị thế hàng đầu với 46% thị phần di động, 60% thị phần cố định băng

thông rộng. Đối với ngành viễn thông Cam-pu-chia, Metfone đã có những đóng góp

lớn. Lần đầu tiên mạng lưới di động đã được phủ kín đến vùng sâu, vùng xa với gần

chín nghìn trạm (2G, 3G, 4G); cùng với hơn 20 nghìn km cáp quang (phủ 100%

huyện và 95% xã). Bên cạnh đó, Metfone là nhà mạng đầu tiên và duy nhất tại

Cam-pu-chia khai trương dịch vụ ví điện tử eMoney, một sản phẩm công nghệ

thông tin do chính người Việt Nam xây dựng, phát triển. Với doanh thu 70 triệu

USD trong năm đầu đưa ra thị trường, sản phẩm đã được vinh danh tại Giải thưởng

Kinh doanh Quốc tế 2016 (International Business Awards - IBA Stevie Awards) với

giải bạc cho “Dịch vụ mới tốt nhất của năm”. Ngoài ra, với vị thế của mình,

36 http://www.sggp.org.vn/giac-mo-toan-cau-hoa-thuong-hieu-cua-vinamilk-356315.html. Truy cập ngày
20/3/2019.
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Metfone là cầu nối cùng các doanh nghiệp Việt khác vươn tới thị trường Cam-pu-

chia đầy tiềm năng như Ngân hàng Quân đội (MB), FPT Telecom, Vinamilk, Bệnh

viện Chợ Rẫy... Nhờ những thành công đó, đến nay, Metfone đã thu hồi hết vốn cho

Viettel, đồng thời đem lại lợi nhuận về nước hơn 200 triệu USD, gấp hơn năm lần

vốn đầu tư ban đầu.

Cùng với Metfone tại Cam-pu-chia, Unitel cũng là một thương hiệu liên

doanh giữa Viettel và đối tác L.A.T của Lào, trong đó Viettel chiếm 49%. Khai

trương từ tháng 10-2009, Unitel đã nhanh chóng trở thành nhà mạng số một tại Lào

và đang giữ tốc độ hoàn vốn kỷ lục của Viettel, hoàn vốn sau ba năm kinh doanh

trong khi các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chỉ thường bắt đầu tính đến chuyện

có lãi sau 5 năm kinh doanh. Ngày 15-10-2012, Unitel là doanh nghiệp khai trương

cung cấp dịch vụ 3G với vùng phủ mạng lưới đứng đầu tại quốc gia Lào. Tháng 6-

2015, Unitel cũng chính thức cung cấp dịch vụ 4G, một lần nữa khẳng định vị thế

nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất Lào. Tới nay, nhà mạng Unitel có 2,65

triệu khách hàng, chiếm 47% thị phần (đứng đầu thị trường sáu năm liên tiếp); đem

lại lợi nhuận hằng năm từ 50 đến 100 triệu USD. Tính đến tháng 8-2016, Unitel đã

cán mốc một tỷ USD doanh thu lũy kế sau bảy năm kinh doanh37.

Sáng chế cũng là đối tượng quyền SHCN đang được giành nhiều sự quan

tâm, trong những năm qua. Theo thống kê số lượng hợp đồng chuyển nhượng

quyền sở hữu và chuyển giao quyền sử dụng sáng chế nói chung trong giai đoạn

2003 – 2014 đăng ký tại Cục SHTT trung bình hằng năm là 20 đến 30 hợp đồng.

Đây là một con số khá nhỏ so với tiềm lực khoa học công nghệ đang ngày càng

phát triển ở nước ta. Sáng chế lò đốt rác thải rắn y tế nguy hại khép kín của Ông

Trịnh Đình Năng sinh năm 1957, trú tại Phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn, tỉnh

Bắc Kạn. Sau thời gian miệt mài nghiên cứu trong ba năm từ 2009 - 2012 thì

công sức của ông Năng đã thành công vang dội. Ông bảo vệ thành công dự án

nghiên cứu đã đăng ký và được cấp bằng sáng chế độc quyền cho sản phẩm Lò

đốt rác thải rắn y tế nguy hại khép kín. Khi sản phẩm này được đưa ra để thử

37 https://baomoi.com/doanh-nghiep-viet-vuon-ra-the-gioi/c/20958041.epi.
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nghiệm, nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước đã phải thán phục vì ý tưởng

sáng tạo của ông. Và ngay lập tức đã có nhiều đơn đặt hàng để mua lại sáng chế

của ông với giá cao. Một công ty chế tạo máy hàng đầu của Đức đã liên hệ để

mua lại sáng chế của ông với giá hơn 300.000 Euro (khoảng hơn chục tỷ đồng).

Ông cũng đã nhận được một số đề nghị của phía các công ty từ Hàn Quốc, Nhật

Bản, Thái Lan, Trung Quốc38.

Tuy nhiên trong quá khứ cũng đã có nhiều bài học kinh nghiệm từ hoạt động

này, có thể kể đến vụ việc nổi trội nhất là về nhãn hiệu kem đánh răng Dạ Lan. Vào

đầu những năm 1990, thương hiệu kem đánh răng Dạ Lan của Công ty Hóa mỹ

phẩm Sơn Hải do ông Trịnh Thành Nhơn gây dựng đã trở nên nổi tiếng khắp cả

nước và được nhiều người tiêu dùng sử dụng.

Sản phẩm kem đánh răng Dạ Lan ra đời vào năm 1988 là kết quả hợp tác

giữa Cơ sở sản xuất Sơn Hải (tiền thân của Công ty Hóa mỹ phẩm Sơn Hải) và kỹ

sư Lưu Trung Nghĩa (Phó giám đốc kỹ thuật Công ty Kem đánh răng P/S, khi còn là

một doanh nghiệp quốc doanh), một trong những chuyên gia hàng đầu trong nghành

sản xuất kem đánh răng Việt Nam lúc đó.

Cũng giống như nhiều sản phẩm khác, kem đánh răng Dạ Lan khi mới ra đời

tiêu thụ rất khó khăn, khi đó Công ty Hóa mỹ phẩm Sơn Hải đã phải áp dụng hình

thức khuyến mãi “ấn tượng mạnh” với người tiêu dùng là mua kem đánh răng trúng

ti vi để gây sự chú ý. Khách hàng nào mua sản phẩm mà trong đó có hai số 9 thì

trúng 1 hộp kem, 3 số trúng 500.000 đồng, 4 số 9 trúng tivi. Với hình thức khuyến

mãi này, Dạ Lan đã chinh phục được đa số khách hàng tại miền Trung và miền Bắc.

Rồi hình thức khuyến mãi được đổi thành mua kem đánh răng được tặng một bàn

chải, tặng hộp kem nhỏ,...

Cùng với chất lượng ngày càng được nâng cao, giá cả hợp túi tiền đa số

người tiêu dùng, sản phẩm kem đánh răng Dạ Lan với hình ảnh một cụ già đẹp lão

khoe hàm răng trắng trên bao bì ngày càng ăn sâu trong trí nhớ của mọi người.

Nhớ lại cách làm thương hiệu ngày xưa, ông Nhơn cho biết, nói về kem đánh

38 https://anninhthudo.vn/phong-su/nha-sang-che-khoa-hoc-chan-dat-khien-the-gioi-phai-sung-
sot/569326.antd. Truy cập vào ngày 22/3/2019.
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răng hồi đó, ở Sài Gòn có Như Ngọc, Rạng Đông là hai nhà máy của tư nhân; quốc

doanh có P/S; ở Hà Nội có Ngọc Lan nhưng bán yếu. Sau khi Dạ Lan ra đời thì kem

Như Ngọc và Rado cạnh tranh không lại. Lúc đó, kem đánh răng Trung Quốc tràn

lan, nhưng Dạ Lan đã đánh bật kem đánh răng Trung Quốc ra khỏi thị trường,

không những thế còn bán được sang cả quốc gia đông dân nhất thế giới.

Trong khoảng thời gian từ năm 1990 đến năm 1995, kem đánh răng Dạ Lan

nổi lên như một thương hiệu mạnh của người Việt Nam, chiếm tới 30% thị phần

kem đánh răng cả nước. Tuy nhiên từ thương hiệu chiếm 30% thị phần kem đánh

răng cả nước, Dạ Lan đã biến mất sau gần 10 năm tồn tại.

Bước ngoặt bắt đầu từ năm 1995, khi đó, một trong những tên tuổi sừng sỏ

đó là tập đoàn Colgate (Mỹ), muốn thâm nhập thị trường hóa mỹ phẩm Việt Nam.

Chiến lược mà Colgate đưa ra để nhanh chóng sở hữu Dạ Lan đó là đàm phán liên

doanh với Công ty hóa mỹ phẩm Sơn Hải, Colgate đã thành công khi mua lại

thương hiệu Dạ Lan với giá rẻ là 3 triệu USD, trong khi đó định giá thương hiệu

này lên đến 20 triệu USD. Hợp tác với Colgate, ông chủ Dạ Lan hy vọng với công

nghệ và chiến lược kinh doanh của tập đoàn hóa mỹ phẩm hàng đầu thế giới sẽ giúp

cho sản phẩm và thương hiệu tăng thêm giá trị vươn lên tầm cao mới. Nhưng điều

đó đã không xảy ra39.

Thông qua thành công trong việc chuyển giao các đối tượng SHCN trong các

năm qua có thể thấy rằng hoạt động chuyển giao quyền SHCN thực tiễn ở trên thị

trường Việt Nam đang rất sôi nổi, có dấu hiệu ngày càng tăng lên. Theo thống kê

của Cục SHTT cho thấy rằng số lượng hợp đồng chuyển giao quyền SHCN được

đăng ký tại Cục SHTT tăng qua từng năm. Để hiểu rõ hơn tình hình cụ thể đối với

các hình thức chuyển giao quyền SHCN, tác giả luận văn sẽ dẫn chứng bằng các số

liệu sau:

Một là, hoạt động chuyển nhượng quyền SHCN đang có xu hướng gia tăng

theo từng năm. Dưới đây là các thông số liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng

39 https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ban-thuong-hieu-cho-nuoc-ngoai-nhung-bai-hoc-dat-gia-
1336463822.htm. Truy cập ngày 9/3/2019.
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quyền SHCN:

Bảng  2.1. Số lượng đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu

đối tượng SHCN và hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu đối tượng SHCN đã

được đăng ký tại Cục SHTT từ năm 2007 đến năm 2017 thống kê theo đối tượng.

(Nguồn: Báo cáo thường niên về SHTT năm 2017 của Cục SHTT)

Số lượng đơn đăng ký hợp đồng chuyển
nhượng quyền sở hữu đối tượng SHCN

Số lượng hợp đồng chuyển
nhượng quyền sở hữu đối tượng

SHCN đã được đăng ký
Năm SC/

GPHI
KDCN NH Tổng số SC/

GPHI
KDCN NH Tổng số

2007 15
(16)

16
(90)

493
(1329)

524
(1435)

22
(25)

9 (55) 423
(1089)

454
(1169)

2008 31
(56)

16 (21) 524
(1300)

571
(1377)

28
(53)

15
(44)

495
(1212)

538
(1309)

2009 23
(50)

23 (46) 602
(1813)

648
(1909)

20
(43)

24
(44)

604
(1714)

648
(1801)

2010 28
(49)

22 (39) 600
(1467)

649
(1549)

25
(42)

19
(37)

532
(1336)

576
(1415)

2011 29
(52)

25
(78)

656
(1817)

710
(1947)

18
(23)

21 (56) 502
(1587)

541
(1666)

2012 43
(81)

15
(53)

734
(2209)

792
(2343)

28
(51)

16 (35) 550
(1609)

594
(1695)

2013 58
(85)

22 (45) 784
(1943)

864
(2073)

42
(77)

22 (82) 639
(1500)

703
(1659)

2014 59
(94)

17 (42) 859
(1965)

935
(2101)

67
(102)

10
(26)

766
(2093)

843
(2221)

2015 55
(123)

24
(48)

972
(2565)

1051
(2736)

45
(97)

22
(47)

781
(2270)

848
(2414)

2016 74
(216)

39
(64)

1009
(2607)

1122
(2887)

53
(95)

18
(40)

923
(2028)

994
(2163)

2017 63
(119)

32
(73)

1085
(2391)

1180
(2583)

71
(224)

41
(86)

903
(2411)

1015
(2721)

Trong đó:

SC/GPHI: Sáng chế, giải pháp hữu ích

KDCN: Kiểu dáng công nghiệp

NH: Nhãn hiệu

(Số trong ngoặc đơn là tổng số lượng đối tượng sở hữu trong tất cả hợp đồng

chuyển nhượng quyền sở hữu)
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Qua bảng số liệu thống kê trên ta thấy, vào năm 2017 số lượng hợp đồng

chuyển nhượng quyền sở hữu đối tượng SHCN là 1015 hợp đồng tăng gấp 2,24 lần

so với số hợp đồng chuyển nhượng năm 2007. Số đối tượng được chuyển nhượng

quyền SHCN vào năm 2017 là 2721 đối tượng tăng gấp 2,3 lần so với số đối tượng

SHCN được chuyển nhượng vào năm 2007 là 1169. Qua thực tế mức độ tăng tưởng

về cả hợp đồng và số lượng đối tượng được chuyển quyền là mức tăng đáng kể, tuy

nhiên mức độ tăng trưởng chưa đáp ừng với mức độ tăng tưởng chung của nền kinh

tế.

Tỷ lệ chênh lệch giữa các hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN và số

lượng các hợp đồng chuyển nhượng đã được đăng ký tại Cục SHTT là không đồng

đều tính từ thời điểm năm 2007 đến năm 2017. Trong đó đối tượng chủ yếu của hợp

đồng chuyển nhượng quyền SHCN là nhãn hiệu, sau đó là sáng chế, KDCN rất ít

được quan tâm. Từ đó cho thấy sự chênh lệch giá trị kinh tế của các đối tượng

SHCN là khá lớn, hiện nay doanh nghiệp đang có nhu cầu quan tâm trong việc khai

thác nguồn lợi về nhãn hiệu là rất lớn và dành ít sự quan tâm hơn đến các đối tượng

SHCN khác. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới lợi ích kinh tế doanh nghiệp mà còn

tác động tới sự mất cân đối trong cơ cấu kinh tế.

Để hiểu rõ hơn thực trạng về chuyển giao quyền SHCN cần xem xét biểu đồ

thể hiện mức độ tăng giảm của số lượng hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN

được đăng ký tại Cục SHTT trong giai đoạn 2007 – 2017:
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Biểu đồ 2.1. Số lượng hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu đối tượng

SHCN đã được đăng ký tại Cục SHTT giai đoạn 2007 – 2017 phân loại theo chủ

thể đăng ký. (Nguồn: Số liệu thống kê tại Báo cáo thường niên năm 2017 Cục

SHTT)

Trong đó:

VN - VN: Chuyển giao giữa người Việt Nam – người Việt Nam

VN - NN: Chuyển giao giữa người Việt Nam – người Nước ngoài

NN – NN: Chuyển giao giữa người Nước ngoài – người Nước ngoài

Qua biểu đồ, ta có thể thấy rằng những năm gần đây là những năm có số

lượng hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN nhiều nhất, năm 2017 được xác định

là năm có số lượng hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu đã được đăng ký tại Cục

SHTT cao nhất trong giai đoạn 2007- 2017 với 1015 hợp đồng. Giai đoạn từ năm

2007 – 2012 trên biểu đồ, số lượng hợp đồng đăng ký khá hạn chế, ít có sự chênh

lệch, dao động từ 400 đến 600 hợp đồng/ năm, trong khi đó giai đoạn từ năm 2012

trở về sau số lượng hợp đồng chuyển nhượng đăng ký có sự tăng tưởng rất lớn với

số lượng trung bình tầm 800 hợp đồng/ năm, đặc biệt vào hai năm 2016, 2017 số
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lượng hợp đồng trung bình là 1000 hợp đồng. Sự chênh lệch có thể lí giải trên

phương diện kinh tế do khủng hoảng kinh tế trong những năm vừa qua đã tác động

mạnh lên nền kinh tế làm suy giảm trong hoạt động chuyển nhượng quyền SHCN.

Khi nền kinh tế vượt qua thời kỳ khủng hoảng thì tính nhộn nhịp của thị trường lại

trở về lúc ban đầu. Đồng thời, không thể không kể đến nước ta đã có nhiều chính

sách tăng cường, hỗ trợ hoạt động chuyển giao quyền SHCN.

Trong giai đoạn trên thì số lượng hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN

giữa người Việt Nam và người Việt Nam luôn chiếm tỉ trọng cao nhất, cho thấy thị

trường về SHTT nói chung và đối tượng SHCN nói riêng trong nước đang có nhiều

sự quan tâm, rất nhộn nhịp. Số hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN giữa người

Việt Nam cho người nước ngoài có số lượng thấp nhất. Thực tế này cho thấy nước

ta chưa thực sự có nhiều nhãn hiệu nổi tiếng có sức thu hút với các nhà đầu tư ngoài

nước, bên cạnh đó sáng chế, KDCN của nước ta vẫn chưa đáp ứng được thị hiếu và

yêu cầu từ các nước khác. Đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN giữa

người nước ngoài với nhau đang chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu trên. Điều này chứng

tỏ chúng ta đã thu hút được việc cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài vào đầu

tư tại Việt Nam. Từ đó khẳng định, Việt Nam là một thị trường tiềm năng để đầu tư

kinh tế trong nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực về SHTT. Để chứng minh rõ ràng

cho tiềm năng trên cần thúc đẩy nền kinh tế, thúc đẩy sự sáng tạo trong lĩnh vực

SHTT.

Hai là, hoạt động chuyển quyền sử dụng quyền SHCN đang có xu hướng gia

tăng theo từng năm. Dưới đăng là các thông số liên quan đến hợp đồng chuyển

nhượng quyền SHCN:
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Bảng 2.2. Số lượng đơn đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối

tượng SHCN và hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN đã được đăng

ký tại Cục SHTT từ năm 2007 đến năm 2017 thống kê theo đối tượng. (Nguồn:

Báo cáo thường niên về SHTT năm 2017 của Cục SHTT)

Năm

Số lượng đơn đăng ký hợp đồng
chuyển quyền sử dụng đối tượng

SHCN

Số lượng hợp đồng chuyển quyền
sử dụng đối tượng SHCN đã được

đăng ký
Các bên kí kết Các bên kí kết

SC/
GPHI

KDCN NH Tổng
số

SC/
GPHI

KDCN NH Tổng
số

2007 0 3 (3) 150
(1219)

153
(1222)

0 6 (11) 129
(1179)

135
(1190)

2008 3 (16) 5 (51) 221
(642)

229
(706)

3 (16) 2 (8) 237
(830)

242
(854)

2009 3 (3) 0 160
(619)

163
(622)

2 (2) 0 150
(493)

152
(495)

2010 3 (4) 2 (4) 149
(735)

154
(743)

2 (3) 3 (7) 140
(607)

145
(617)

2011 5 (5) 0 165
(495)

170
(500)

4 (4) 1 (2) 138
(504)

143
(510)

2012 1 (1) 1 (1) 210
(775)

212
(777)

1 (1) 1 (1) 139
(573)

142
(575)

2013 8 (28) 1 (1) 195
(608)

204
(637)

4 (4) 1 (1) 159
(336)

164
(341)

2014 2 (4) 3 (4) 201
(808)

206
(816)

5 (18) 1 (1) 210
(796)

216
(815)

2015 1 (1) 5 (14) 249
(1414)

255
(1429)

3 (8) 6 (27) 194
(934)

203
(969)

2016 10 (13) 16 (16) 189
(616)

215
(645)

6 (8) 18 (18) 201
(1033)

225
(1057)

2017 3 (3) 2 (2) 234
(605)

239
(610)

3 (6) 0 175
(581)

178
(587)

Trong đó:

SC/GPHI: Sáng chế, giải pháp hữu ích

KDCN: Kiểu dáng công nghiệp

NH: Nhãn hiệu

(Số trong ngoặc đơn là tổng số lượng đối tượng SHCN trong hợp đồng

chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN)
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Qua bảng số liệu thống kê trên ta thấy rằng hoạt động chuyển quyền sử dụng

đối tượng SHCN diễn ra ít phổ biến hơn hoạt động chuyển nhượng, vào năm 2008

số lượng hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN là 242 hợp đồng cao

gấp 1,65 lần so với số hợp đồng chuyển nhượng năm 2007. Số đối tượng được

chuyển nhượng quyền SHCN vào năm 2007 dù số lượng hợp đồng rất ít nhưng có

đến 1190 đối tượng cao gấp 3,78 lần so với số đối tượng SHCN được chuyển

nhượng vào năm 2013 là 341 (năm có đối tượng sở hữu chuyển giao thực tế). Qua

thực tế thấy rằng về cả hợp đồng và số lượng đối tượng được chuyển quyền không

ổn định nhưng có xu hướng tăng nhẹ qua hằng năm.

Tỷ lệ chênh lệch giữa các hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng công

nghiệp và số lượng các hợp đồng chuyển quyền sử dụng đã được đăng ký tại Cục

SHTT là không đồng đều tính từ thời điểm năm 2007 đến năm 2017. Trong đó đối

tượng chủ yếu của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN là nhãn hiệu

giống như hợp đồng chuyển quyền SHCN, sau đó là sáng chế, KDCN rất ít được

quan tâm trong cả hai hoạt động. Từ đó cho thấy rằng doanh nghiệp đang có nhu

cầu quan tâm trong việc khai thác nguồn lợi về nhãn hiệu là rất lớn và dành ít sự

quan tâm hơn đến các đối tượng SHCN khác.

Để hiểu rõ hơn thực trạng về chuyển giao quyền SHCN cần xem xét biểu đồ

thể hiện mức độ tăng giảm của số lượng hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN

được đăng ký tại Cục SHTT trong giai đoạn 2007 – 2017:
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Biểu đồ 2.2. Số lượng hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN

đã được đăng ký tại Cục SHTT giai đoạn 2007 – 2017 phân loại theo chủ thể

đăng ký. (Nguồn: Số liệu thống kê tại Báo cáo thường niên năm 2017 Cục

SHTT)

Trong đó:

VN - VN: Chuyển giao giữa người Việt Nam – người Việt Nam

VN - NN: Chuyển giao giữa người Việt Nam – người Nước ngoài

NN – NN: Chuyển giao giữa người Nước ngoài – người Nước ngoài

Trong giai đoạn trên thì số lượng hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng

SHCN giữa người Việt Nam và người Việt Nam luôn chiếm tỉ trọng cao nhất, cho

thấy rằng thị trường chuyển quyền sử đối tượng SHCN trong nước đang rất nhộn

nhịp. Số hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN giữa người Việt Nam cho người

nước ngoài có số lượng xấp xỉ số lượng hợp đồng giữa người Việt Nam và người

Việt Nam. Điều này cho thấy rằng trong hoạt chuyển quyền sử dụng các doanh

nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài thực sự quan tâm đến các đối tượng SHCN ở

Việt Nam, đặc biệt là đối với nhãn hiệu và bên cạnh đó sáng chế, KDCN của nước

ta. Đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN giữa người nước ngoài với nhau

đang chiếm tỉ lệ thấp trong cơ cấu trên.
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Nhìn chung, thực tiễn hoạt động chuyển giao quyền SHCN ở Việt Nam đang

diễn ra theo chiều hướng tích cực, góp phần thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt

Nam và thúc đẩy kinh tế phát triển. Các doanh nghiệp Việt Nam đang dần thành

công và có những lợi ích khổng lồ từ việc thực hiện hoạt động chuyển giao quyền

SHCN. Chuyển giao quyền SHCN được đánh giá là một biện pháp hiệu quả để thực

hiện thành công việc khai thác công dụng và thúc đẩy sự sáng tạo trong lĩnh vực

SHTT.

2.3.1.2. Một số vụ việc cụ thể trong chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Vụ việc 1: Vụ việc thương hiệu Phở 24

Phở 24 là một trong những thương hiệu Việt Nam được phát triển theo hình

thức nhượng quyền thương mại thành công nhất hiện nay. Năm 2003, khi xây dựng

thương hiệu Phở 24 tại TPHCM, tập đoàn Nam  An Group đã đăng ký bảo hộ độc

quyền thương hiệu này tại Cục SHTT. Thương hiệu này cũng được đăng ký độc

quyền tại nhiều nước trên thế giới như: Anh, Mỹ, Canada và các nước tham gia thỏa

ước Madrid. Cuối năm 2006, Công ty Phở 24 cũng đăng ký và được Cục bản quyền

cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả đối với bản vẽ thiết kế chi tiết mô hình cửa

hàng Phở 24. Trong hồ sơ cấp giấy chứng nhận có kèm theo hình ảnh chi tiết về

cách bài trí, thiết kế biển hiệu và nội thất trong các tiệm phở. Trong đó, có hai loại

mô hình bố trí cơ bản dành cho hai loại không gian rộng và không gian hẹp. Tính

đến năm 2006, Phở 24 đã phát triển hệ thống nhượng quyền thương mại với 52 tiệm

Phở 24 đều chung một cách bố trí sắp xếp và thiết kế như nhau. Toàn bộ bàn ghế và

các trang thiết bị bên trong đều một tông màu chủ đạo là màu đen, tường và các họa

tiết trang trí khác màu xanh cốm nhạt, dưới mỗi tô phở được lót một tấm giấy hình

chữ nhật màu xanh cốm.  Tuy nhiên, năm 2006, trên thị trường xuất hiện cửa hàng

Phở 5 sao của Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại và Dịch vụ Kim Tài, với cách

bài trí nội thất và đến màu sơn tường và tông màu chủ đạo của bàn ghế, quầy rượu,

đèn trang trí cách ăn mặc của đầu đếp trong các tiệm phở rất giống trong hệ thống

Phở 24.

Ngay cả cách trang trí bảng hiệu quảng cáo bên ngoài các tiệm phở cũngTr
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dùng tông màu chủ đạo là màu xanh cốm pha màu xanh lá rất giống với Phở 24. Trừ

logo, cách thiết kế, sắp đặt, bài trí của Phở 5 sao giống Phở 24 đến khó phân biệt.

Nếu không nhìn vào logo trên bảng hiệu, khách hàng có thể nhầm tưởng đây chính

là Phở 24. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, giá cả Phở 5 sao khá bình dân (16.000

đồng/tô, trong khi Phở 24 có giá 26.000 đồng). Hiện nay hệ thống Phở 5 sao đã có

năm tiệm tại TPHCM, tất cả đều có không gian kiến trúc “hao hao” giống không

gian kiến trúc của Phở 24.

Tuy nhiên, luật SHTT chưa quy định cụ thể về bảo hộ ý tưởng sáng tạo trong

trường hợp này. Việc sử dụng không gian kiến trúc giống nhau chua bị coi là xâm

phạm bản quyền và cạnh tranh không lành mạnh tại thời điểm trên.

Trong những năm 2008, 2009 là giai đoạn phát triển cực thịnh của nhãn hiệu

Phở 24, không chỉ trong nước mà cả ngoài nước. Tuy nhiên, đến năm 2012, thương

hiệu Phở 24 trên đã bị mua lại hoàn toàn bởi Công ty Việt Thái Quốc Tế, đơn vị sở

hữu thương hiệu đình đám tại Việt Nam Highlands Coffee mua 100% cổ phần Phở

24 từ ông chủ Lý Quý Trung với giá 20 triệu USD trong tháng 11/2001/. Sau đó

Công ty Việt Thái Quốc Tế của ông David Thái, sau khi sở hữu 100% cổ phần

thương hiệu Phở 24, đã bán 50% cổ phần cho Jollibee (Philippines). Giao dịch có

giá trị 25 triệu USD thông qua Jollibee Worldwide – thành viên Tập đoàn Jollibee40.

Sau khi tiến hành chuyển nhượng nhãn hiệu Phở 24 và thực hiện bán cổ phần

dường như hai nhà đầu tư là Việt Thái Quốc Tế và Jollibee không tìm được mục

tiêu chung trong duy trì, khai thác và phát triển thương hiệu Phở 24 như ban đầu đã

xây dựng. Thương hiệu Phở 24 vẫn xuất hiện trên thị trường tuy nhiên dường như

đang mất dần chỗ đứng trên thị trường Việt, thay vào đó các nhà đầu tư đang tập

trung phát triển các thương hiệu chính của mình.

Qua vụ việc trên có thể thấy rằng sau khi được chuyển giao vấn đề khai thác,

duy trì và phát triển các đối tượng SHCN ít được quan tâm bởi chủ sở hữu mới, ở

đây là nhãn hiệu Phở 24. Nếu quy định pháp luật đề cập trách nhiệm của chủ sở hữu

về vấn đề phát triển đối tượng SHCN sau khi chuyển giao không được làm suy

40 https://vnexpress.net/kinh-doanh/phia-sau-vu-thau-tom-pho-24-2843531.html. Truy cập ngày 9/3/2019.
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giảm giá trị trừ trường hợp bất khả kháng sẽ giải quyết được nhiều đối tượng SHCN

suy giảm giá trị.

Vụ việc 2: Vụ việc tranh chấp giữa công ty Tân Trường Sơn và Hưng Phát.

Công ty Tân Trường Sơn được Cục SHTT cấp bằng độc quyền sáng chế

KDCN số 8106 ngày 15/12/2004 cho thanh nhôm định hình. Tháng 5/2007, Tân

Trường Sơn kí hợp đồng chuyển quyền sử dụng KDCN thanh nhôm định hình số

8106 cho công ty Hưng Phát. Thời hạn hợp đồng đến ngày 7/8/2008. Ngày

10/11/2008, công ty cửa cuốn Smartdoor (gọi tắt là công ty cửa cuốn Úc) ký hợp

đồng chuyển quyền sử dụng KDCN thanh nhôm định hình số 8106 với Tân Trường

Sơn. Hai bên đã tiến hành đăng ký hợp đồng tại Cục SHTT để xác lập quyền sử

dụng hợp pháp đối với KDCN này và đã được cấp giấy chứng nhận. Thời hạn sử

dụng của công ty của cuốn Úc đối với KDCN là từ ngày 18/12/2008 đến ngày

18/12/2009.

Sau khi được chuyển quyền sử dụng kiểu dáng thanh nhôm định hình nói

trên, Công ty cửa cuốn Úc đã phát hiện đã phát hiện Hưng Phát vẫn sản xuất nhãn

hiệu cửa cuốn Austdoor có sử dụng KDCN số 8106. Ngày 25/11/2008, Đội quản lí

thị trường số 14, Chi cục quản lí thị trường Hà Nội tạm giữ một xe hàng của Hưng

Phát để xác minh vi phạm, Ngày 24/6/2009, Đội quản lí thị trường số 17 tiếp tục

giữ một xe hàng của Hưng Phát, Cục SHTT xác nhận, mẫu nan nhôm có trong xe

hàng của Hưng Phát xâm phạm KDCN số 8106. Ngày 1/12/2009, Tân Trường Sơn

gửi văn bản nêu rõ : “...Kể từ ngày giấy chứng nhận hết hiệu lực cho đến này, Hưng

Phát vẫn cố tình kinh doanh sản phẩm này là cố tính vi phạm Luật sở hữu  trí tuệ về

bản quyền KDCN của chúng tôi”.

Về xe hàng mà Đội quảng lí thị trường số 17 tạm giữ ngày 24/6/2009, Hưng

Phát cho rằng phía công ty cửa cuốn Úc đã không có khuyến cáo việc Hưng Phát có

dấu hiệu vi phạm quyền SHCN là sai luật. Vì đến ngày 1/7/2009, công ty cửa cuốn

Úc mới có công văn yêu cầu chấm dứt bán sản phẩm. Ngoài ra Hưng Phát cho biết

trong hai mẫu thanh nhôm định hình mà Đội quản lí thị trường số 14 tạm giữ ngày

25/11/2008 của Hưng Phát được gửi đến Cục SHTT xem xét, mẫu số 1 không vi
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phạm. Vì thế, Chi cục quản lí thị trường Hà Nội có quyết định chuyển giao hoặc trả

lại tang vật, phương tiện cho công ty Hưng Phát.

Ngày 3/8/2009, Viện Khoa học SHTT đã giám định lại “Thanh nhôm định

hình” thu được từ công ty Austdoor và ra kết luận Công ty Austdoor đã xâm phạm

quyền đối với KDCN thanh nhôm định hình được bảo hộ theo đăng ký bảo hộ

KDCN số 8106.

Đến ngày 11/9/2009, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định

số 4695/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại

đối với công ty Austdoor, yêu cầu công ty này  nộp phạt 307.856.00 đồng và buộc

phải loại bỏ yếu tố vi phạm trên sản phẩm.

Trong vụ việc trên sau khi hợp đồng đã hết hạn, phát hiện trên thị trường vẫn

có mặt sản phẩm mạng KDCN thuộc sở hữu của mình nên ngày 1/12/2008, Tân

Trường Sơn gủi văn bản yêu cầu Hưng Phát chấm dứt, không bán thanh nhôm định

hình có KDCN không khác biệt với KDCN bảo hộ tại văn bằng số 810. Sau đó, trợ

lý Giám đốc còn gửi văn bản phản hồi cho rằng công ty sản xuất có sử dụng KDCN

số 8106 không tiêu thụ hết trong thời gian chuyển giao quyền sử dụng với Công ty

Tân Trường Sơn còn hiệu lực41.

Tại khoản 1 Điều 144 Luật SHTT quy định các nội dung chủ yếu phải có

trong một hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHCN và khoản 2 quy

định các điều khoản không được hạn chế bất họp lí cho bên được chuyển giao

quyền sử dụng. Tuy nhiên trong hợp đồng đó, hai bên không có nội dụng thỏa thuận

về số lượng sản phẩm do các bên nhận chuyển quyền sử dụng KDCN được sản xuất

trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực.

Nếu hai bên trong quá trình thương lượng hợp đồng thỏa thuận có thêm nội

dung này và ghi vào hợp đồng để ràng buộc thì tranh chấp số lượng sản phẩm do

Hưng Phát đang bán có được sản xuất trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực hay sản

xuất sau khi hợp đồng có hiệu lực sẽ dễ xác định. Từ đó có cơ sở kết luận hành vi vi

phạm của Hưng Phát đối với Tân Trường Sơn về vi phạm KDCN.

41 https://laodong.vn/kinh-te/tranh-chap-giua-cty-smartdoor-va-austdoor-ai-dung-29905.bld. Truy cập vào
ngày 3/3/2019.
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Qua việc trên có thể thấy rằng quy định tại Điều 144 Luật SHTT không có

quy định trong nội dung cơ bản hợp đồng có điều khoản thỏa thuận về số lượng sản

phẩm được sản xuất. Từ đó các bên khi thực hiện giao kết không lường trước tranh

chấp có thể xảy ra, không quy định về giám sát, thông báo về số lượng sản phẩm

còn tồn đọng chưa tiêu thụ hết. Lợi dụng thiếu sót quy định pháp luật nên Công ty

Hưng Phát vẫn tiếp tục sản xuất thanh nhôm định hình mang KDCN số 8106 và đưa

vào thị trường tiêu thụ mà khó có thể chứng minh vi phạm. Vì vậy nên xem xét quy

định điều khoản về số lượng sản phẩm sản xuất đối với hợp đồng chuyển quyền sử

dụng đối tượng SHCN thành một nội dung cơ bản của hợp đồng trên khi đăng ký.

2.3.2. Một số hạn chế, vướng mắc trong áp dụng pháp luật về chuyển giao

quyền sở hữu công nghiệp

Bên cạnh những vụ việc chuyển giao quyền SHCN thành công và đem lại

nhiều lợi ích kinh tế, cùng với sự phát triển của quy định pháp luật về chuyển giao

quyền SHCN phù hợp với hoàn cảnh nước ta hiện nay thì thông qua thực tiễn hoạt

động chuyển giao nảy sinh một số hạn chế như sau:

Thứ nhất, vấn đề xác định giá trị của đối tượng SHCN trong hoạt động

chuyển giao quyền SHCN

Trong hoạt động chuyển giao quyền SHCN thì việc xác định giá trị của đối

tượng SHCN là vô cùng quan trọng bởi nó liên quan mật thiết đến việc bảo đảm bảo

quyền lợi cho cả hai bên. Tuy nhiên, việc xác định giá trị đối tượng SHCN trong

thực tế chuyển giao hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, một mặc do chưa có văn bản

điều chỉnh chính thức về xác định giá trị đối tượng SHCN, mặc khác các văn bản

pháp lí điều chỉnh nằm rải nhiều nơi và đều mang tính chất nguyên tắc về cách thức

hạch toán kế toán đối với toàn sản vô hình. Pháp luật SHTT đã để cho các bên tham

gia chuyển giao tự do thỏa thuận ấn định nhưng lại không có bất kì định hướng nào

dẫn đến việc xác định giá trị đối tượng SHCN vẫn là rủi ro trong hoạt động chuyển

giao. Trên thực tế, vụ việc nhãn hiệu Dạ Lan, Phở 24 đã cho thấy giá trị chuyển

giao thấp hơn giá trị thực tế của nhãn hiệu. Việc góp vốn liên doanh nhãn hiệu Dạ

Lan hai bên định giá là 3 triệu USD trong khi đó thực tế giá trị nhãn hiệu có thể lên
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đến 20 triệu USD. Việc chuyển nhượng nhãn hiệu Phở 24 với giá là 20 triệu USD

tuy nhiên chỉ sau một thời gian Công ty Kiều Thái Việt bán 50% cổ phẩn sở hữu

nhãn hiệu Phở 24 là 25 triệu USD. Một số doanh nghiệp sử dụng các phương pháp

như phương pháp chi phí, phương pháp thu nhập, phương pháp thị trường để tính

toán, song không phải doanh nghiệp nào cũng có thể sử dụng hiệu quả các phương

pháp trên và mỗi phương pháp có mỗi ưu nhược điểm riêng. Việc xác định giá trị

đối tượng SHCN cũng là căn cứ quan trọng làm căn cứ bồi thường thiệt hại khi xảy

ra tranh chấp về sử dụng đối tượng SHCN.

Thứ hai, vấn đề khai thác, duy trì và phát triển các đối tượng SHCN sau khi

chuyển giao

Trên thực tế có rất nhiều đối tượng SHCN sau khi được chuyển nhượng

quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng thì không được sử dụng đúng cách, không

tăng giá trị đối tượng SHCN. Một số trường hợp, đối tượng SHCN sử dụng bừa bãi,

không phát triển dẫn đến suy giảm giá trị hoặc thậm chí biến mất trên thị trường.

Thực tế tại vụ việc nhãn hiệu Dạ Lan, trong khoảng thời gian từ năm 1990 đến năm

1995, kem đánh răng Dạ Lan nổi lên như một thương hiệu mạnh của người Việt

Nam, chiếm tới 30% thị phần kem đánh răng cả nước. Tuy nhiên từ thương hiệu

chiếm 30% thị phần kem đánh răng cả nước, Dạ Lan đã biến mất sau gần 10 năm

tồn tại.

Bước ngoặt bắt đầu từ năm 1995, khi đó, một trong những tên tuổi sừng sỏ

đó là tập đoàn Colgate (Mỹ), muốn thâm nhập thị trường hóa mỹ phẩm Việt Nam.

Chiến lược mà Colgate đưa ra để nhanh chóng sở hữu Dạ Lan đó là đàm phán liên

doanh với Công ty hóa mỹ phẩm Sơn Hải, Colgate đã thành công khi mua lại

thương hiệu Dạ Lan với giá rẻ là 3 triệu USD, trong khi đó định giá thương hiệu

này lên đến 20 triệu USD. Hợp tác với Colgate, ông chủ Dạ Lan hy vọng với công

nghệ và chiến lược kinh doanh của tập đoàn hóa mỹ phẩm hàng đầu thế giới sẽ giúp

cho sản phẩm và thương hiệu tăng thêm giá trị vươn lên tầm cao mới. Nhưng điều

đó đã không xảy ra.

Đối với nhãn hiệu Phở 24 sau một quá trình nhượng quyền thương mại rực rỡTr
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thì đến năm 2012, thương hiệu Phở 24 trên đã bị mua lại hoàn toàn bởi Công ty Việt

Thái Quốc Tế, đơn vị sở hữu thương hiệu đình đám tại Việt Nam Highlands Coffee

mua 100% cổ phần Phở 24 từ ông chủ Lý Quý Trung với giá 20 triệu USD trong

tháng 11/2011. Sau đó Công ty Việt Thái Quốc Tế của ông David Thái, sau khi sở

hữu 100% cổ phần thương hiệu Phở 24, đã bán 50% cổ phần cho Jollibee

(Philippines). Giao dịch có giá trị 25 triệu USD thông qua Jollibee Worldwide –

thành viên Tập đoàn Jollibee42.

Sau khi tiến hành chuyển nhượng nhãn hiệu Phở 24 và thực hiện bán cổ phần

dường như hai nhà đầu tư là Việt Thái Quốc Tế và Jollibee không tìm được mục

tiêu chug trong duy trì, khai thác và phát triển thương hiệu Phở 24 như ban đầu đã

xây dựng. Thương hiệu Phở 24 vẫn xuất hiện trên thị trường tuy nhiên dường như

đang mất dần chỗ đứng trên thị trường Việt, thay vào đó dường như các nhà đầu tư

đang tập trung phát triển các thương hiệu chính của mình.

Nguyên nhân của các vụ việc này thường là doanh nghiệp không thường ít

quan tâm đến vấn đề khai thác, sử dụng và phát triển đối tượng SHCN sau khi được

chuyển giao, các doanh nghiệp trên thường trả giá rất đắt cho hành vi của mình.

Đây là bài học cho các doanh nghiệp rút kinh nghiệm khi kinh doanh cần có những

chiến lược duy trì phát triển nhãn hiệu và các đối tượng SHCN nói chung. Bên cạnh

đó, pháp luật nước ta vẫn chưa có quy định về vấn đề này.

Thứ ba, vấn đề sử dụng đối tượng quyền SHCN sau khi hết hạn hợp đồng

chuyển quyền sử dụng

Theo nguyên tắc sau khi hết hạn hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng

SHCN, bên nhận chuyển quyền sẽ không còn quyền khai thác, sử dụng đối tượng

SHCN. Tuy nhiên nhiều cá nhân, tổ chức sau khi hết hạn hợp đồng lợi dụng các sơ

hở của bên chuyển giao mà tiếp tục sử dụng đối tượng SHCN không được sự cho

phép của bên chuyển giao. Điển hình là trong vụ việc tranh chấp giữa công ty cửa

cuốn Úc và công ty Hưng Phát, trong thời gian đàm phán và gia hạn hợp đồng sau

khi hợp đồng hết hạn vẫn tiếp tục sử dụng KDCN số 8106. Nguyên nhân sẽ phát

42 https://vnexpress.net/kinh-doanh/phia-sau-vu-thau-tom-pho-24-2843531.html. Truy cập ngày 9/3/2017.
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sinh ra hậu quả sau khi hết hạn hợp đồng bên nhận chuyển quyền vẫn tiếp tục sản

xuất sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa có mang đối tượng SHCN. Lúc đó trên thị trường

sẽ xuất hiện nhiều sản phẩm giống nhau, tương tự gây nhầm lẫn cho khách hàng

khó phân biệt, việc xác định hành vi vi phạm cũng rất khó khăn do khó xác định

chính xác thời điểm hàng hóa vào thị trường.

Thứ tư, vấn đề giải quyết tranh chấp trong quan hệ hợp đồng chuyển giao

đối tượng SHCN

Trong quá trình thực hiện hợp đồng chuyển giao đối tượng SHCN thì tranh

chấp có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Việc giải quyết tranh chấp về hợp đồng chuyển

giao đối tượng SHCN thường phức tạp hơn các hợp đồng thông thường vì đối tượng

của hợp đồng này đặc biệt là tài sản vô hình, khó xác định. Từ đó yêu cầu việc giải

quyết tranh chấp cần phải cẩn trọng, chính xác và nhanh chóng. Tại vụ việc tranh

chấp của Công ty của cuốn Úc và Hưng Phát, tranh chấp phát sinh từ năm 2008, sau

nhiều lần gửi đơn yêu cầu, giám định và có sự can thiệp thì vào năm 2009 những

tưởng rằng câu chuyện đã “ngã mũ” tuy nhiên trên thực tế tranh chấp này vẫn tiếp

tục. Công ty Austdoor khởi kiện quyết định hành chính đến năm 2012 vụ việc mới

kết thúc. Tuy nhiên thực tiễn giải quyết tranh chấp này tại nước ta chưa đạt hiệu quả

cao, có nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề này mà chủ yếu là do xác định hành vi vi

phạm; phương pháp, căn cứ xác định,.. Trình độ của đội ngũ tham gia giải quyết của

Tòa án về lĩnh vực SHTT còn nhiều hạn chế vì đây là lĩnh vực mới và khó ở nước

ta, tòa chuyên trách về SHTT chưa có để tăng tính chuyên nghiệp và chính xác

trong quá trình xét xử.
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 2

Hiện nay, việc khuyến khích phát triển kinh tế thông qua hình thức chuyển

giao quyền SHCN rất cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế cũng như

thúc đẩy thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Trên thế giới

hiện nay, kể cả các nước phát triển và các nước đang phát triển đang giành sự quan

tâm đến SHTT nói chung và chuyển giao quyền SHCN nói riêng. Đây là một thách

thức lớn cho nước ta cần điều chỉnh quy định pháp luật phù hợp với hoạt động này và

nâng cao hiệu quả trong việc chuyển giao.

Chương 2 của Luận văn, tác giả đã giải quyết một số vấn đề sau:

1. Hệ thống hoá các quy định pháp luật về chuyển giao quyền SHCN, trong đó

làm rõ quy định về chuyển nhượng và chuyển quyền sử dụng quyền SHCN;

2. Phân tích và chỉ ra 05 điểm hạn chế, bất cập trong quy định của pháp luật về

chuyển giao quyền SHCN;

3. Thực tiễn hoạt động chuyển giao quyền SHCN tại Việt Nam diễn ra khá sôi

nổi, với nhiều đối tượng được chuyển giao, chủ yếu là nhãn hiệu và sáng chế. Một số

trường hợp điển hình như: nhãn hiệu kem đánh răng Dạ Lan, nhãn hiệu phở 24, nhãn

hiệu sữa Vinamilk, nhãn hiệu mạng viễn thông Viettel, sáng chế KDCN số 8106

ngày 15/12/2004 cho thanh nhôm định hình.

4. Phân tích và làm rõ 04 điểm hạn chế, vướng mắc trong áp dụng pháp luật

về chuyển giao quyền SHCN.
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CHƯƠNG 3

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT

VỀ CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

3.1. Nhu cầu hoàn thiện pháp luật về chuyển giao quyền sở hữu công

nghiệp

3.1.1. Nhu cầu từ phía nhà nước

Pháp luật nước ta đang từng bước hoàn thiện và phát triển tuy nhiên vẫn còn

gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc áp dụng cũng như việc quản lý của nhà nước

trên cơ sở pháp luật hiện hành. Chúng ta đã có nhiều biện pháp để từng ngày khắc

phục các điểm yếu này thông qua các chương trình, các cuộc cải cách pháp luật,

trong đó không thể không nhắc tới cuộc cải cách tư pháp đã đạt được nhiều hiệu quả

trên thực tế.

SHCN là một lĩnh vực không phải thế mạnh của Việt Nam nên pháp luật điều

chỉnh về hoạt động chuyển giao quyền SHCN là một vấn đề rất khó khăn. Minh

chứng là Việt Nam luôn cải tiến và thay đổi luật để phù hợp với thực tiễn xảy ra

trên thực tế. Chính vì sự mới mẻ của lĩnh vực SHCN cùng với sự phát triển không

ngừng của hoạt động chuyển giao quyền SHCN nên nhà nước luôn có nhu cầu hoàn

thiện pháp luật về hoạt động chuyển giao quyền SHCN để các bên có môi trường

pháp luật thông thoáng mà vẫn an toàn để thực hiện các giao dịch.

Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình thay đổi liên tục trên thực tế nên phía nhà

nước luôn ban hành các văn bản dưới luật để kịp thời hoàn thiện hệ thống pháp luật

về chuyển giao quyền SHCN. Do đó, nhu cầu hoàn thiện pháp luật về chuyển giao

quyền SHCN luôn là nhu cầu bức thiết từ phía Nhà nước Việt Nam. Với mong

muốn tạo ra môi trường pháp lý điều chỉnh hài hoà lợi ích của các bên tham gia

quan hệ này.

3.1.2. Nhu cầu từ các chủ thể tham gia chuyển giao quyền sở hữu công

nghiệp

Trong quan hệ chuyển giao quyền SHCN có hai bên chủ thể tham gia đó là

Tr
ườ

ng
 Đ

ại 
họ

c K
in

h t
ế H

uế



81

bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao. Để thực hiện được giao dịch này các bên

phải dựa trên cơ sở của pháp luật hiện hành để đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhằm

thúc đẩy sự phát triển của hoạt động chuyển giao quyền SHCN. Đối với cả hai bên

chủ thể trong hoạt động chuyển giao quyền SHCN thì vấn đề hoàn thiện pháp luật là

hết sức cần thiết bởi vì đối tượng giao dịch ở đây là TSTT, một loại tài sản vô hình

khó định giá trên thực tế cùng với sự phát triển không ngừng trong quan hệ liên

quan đến chuyển giao quyền SHCN nhất là trong thời kỳ cách mạng công nghiệp

lần thứ tư như hiện nay. Chuyển giao quyền SHCN được thực hiện dựa trên hợp

đồng chuyển giao quyền SHCN. Trong quan hệ hợp đồng, quyền lợi của bên này là

nghĩa vụ của bên kia và ngược lại. Do vậy, mối quan hệ này phát triển không ngừng

dẫn đến những vấn đề phát sinh mới cần pháp luật điều chỉnh. Chính vì lý do trên

mà việc hoàn thiện pháp luật là nhu cầu của cả bên chuyển giao và bên nhận chuyển

giao quyền SHCN.

3.1.3. Nhu cầu từ phía xã hội

Trong thời đại hiện nay, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào cuộc sống

đã trở thành nhu cầu tất yếu của mỗi người dân. Dù vậy, cần thấy rằng, việc chuyển

giao quyền SHCN có thể dẫn đến những hệ lụy cho người tiêu dùng nói riêng và

cho toàn xã hội nói chung. Áp dụng khoa học công nghệ trong cuộc sống giúp cho

xã hội ngày càng phát triển và tạo ra năng suất lớn hơn rất nhiều so với trước kia.

Một điều dễ dàng nhận thấy là xã hội ngày càng hiện đại nhờ áp dụng công nghệ

trong hầu như tất cả các lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là trong y học để cải thiện

cuộc sống con người. Trong phạm trù công nghệ nói chung, quyền SHCN đóng vai

trò quan trọng và chiếm đa số. Điều đó đồng nghĩa với việc chuyển giao quyền

SHCN có thể tác động hầu hết các lĩnh vực trong đời sống kinh tế xã hội. Chính vì

vậy việc hoàn thiện pháp luật về hoạt động chuyển giao quyền SHCN cũng là hoàn

thiện nhu cầu của xã hội về công nghệ.

3.2. Phương hướng hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng

pháp luật về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

3.2.1. Hoàn thiện các quy định pháp luật nhằm tạo ra khung pháp lý đầy

Tr
ườ

ng
 Đ

ại 
họ

c K
in

h t
ế H

uế



82

đủ và hoàn chỉnh cho hoạt động chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Hiện nay, hệ thống pháp luật về hoạt động chuyển giao quyền SHCN vẫn chưa

được quy định cụ thể, rõ ràng, các quy định của hoạt động chuyển giao quyền

SHCN được quy định trong các văn bản thuộc các lĩnh vực khác nhau. Đây chính là

nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn trong các quy định của pháp luật về chuyển giao

quyền SHCN, khiến cho việc áp dụng pháp luật trong hoạt động này chưa được

thống nhất, còn gặp nhiều bất cập, khó khăn, trở ngại, làm cho thị trường khoa học

và công nghệ chậm phát triển. Vì thế nhiệm vụ cấp thiết trước mắt để tạo sự thống

nhất, hoàn chỉnh trong quy định về chuyển giao quyền SHCN là cần có một khung

pháp lý hoàn thiện để điều chỉnh, đây chính là điều kiện tiên quyết để đáp ứng được

các yêu cầu về sự hiệu quả và chính xác trong hoạt động chuyển giao quyền SHCN.

3.2.2. Hoàn thiện các quy định của pháp luật để khắc phục những bất cập

của pháp luật về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp khi áp dụng vào thực

tiễn

Pháp luật về chuyển giao quyền SHCN tuy được quy định rất nhiều ở các văn

bản ở các lĩnh vực khác nhau nhưng vẫn góp phần khắc phục được những hạn chế,

bất cập trước đây, giúp cho hoạt động chuyển giao diễn ra một cách có hiệu quả

hơn.

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành về chuyển giao quyền SHCN vẫn còn nhiều

bất cập, kém khả thi khi áp dụng quy định của pháp luật vào thực tiễn. Vấn đề này

đòi hỏi các quy định pháp luật về chuyển giao cần được tiếp tục hoàn thiện, khắc

phục được những mâu thuẫn trong các văn bản, sự bất hợp lý trong các phương

pháp định giá, những bất cập trong quy định của pháp luật về chủ thể, về đối tượng

và về nội dung của hợp đồng chuyển giao quyền SHCN.

Để khắc phục, hơn hết ta cần hoàn thiện pháp luật về chuyển giao quyền

SHCN, trên cơ sở nghiên cứu về pháp luật SHTT của các nước tiên tiến trên thế

giới (ví dụ như tham khảo pháp luật về SHTT của các nước Mỹ, Nhật, Trung…

những nước mà hiện nay có nền công nghiệp vô cùng phát triển với những tập đoàn

đa quốc gia phát triển, có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến trên cơ sở chú trọng phát
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triển quyền SHTT). Từ đây, học hỏi và chọn lọc những ý kiến hay giúp hoàn thiện

hơn hệ thống pháp luật nước ta về SHTT nói chung và chuyển giao quyền SHCN

nói riêng.

3.2.3. Hoàn thiện các quy định của pháp luật về chuyển giao quyền sở hữu

công nghiệp phù hợp với chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Nhà

nước

Trong Quyết định 418/QĐ-TTg về Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học

và công nghệ giai đoạn 2011-2020 của Thủ tướng Chính phủ có đưa ra một trong

năm quan điểm phát triển khoa học và công nghệ là “Phát triển thị trường khoa học

và công nghệ gắn với thực thi pháp luật về SHTT nhằm thúc đẩy thương mại hóa

kết quả nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ, khuyến khích sáng tạo khoa

học và công nghệ”. Để làm được điều này thì hệ thống pháp luật Việt Nam phải thật

hoàn chỉnh, trong đó phải bao gồm sự hoàn chỉnh quy định về hoạt động chuyển

giao quyền SHCN, có như thế mới thúc đẩy được sự phát triển của thị trường khoa

học và công nghệ trong nước. Trong Quyết định 418/QĐ-TTg cũng đã đưa ra các

giải pháp chủ yếu tại Mục IV Điều 1 Quyết định 418/QĐ-TTg, một trong các giải

pháp cụ thể mà quyết định này đưa ra đó là phát triển thị trường khoa học và công

nghệ gắn với việc thực thi quyền SHTT; ngoài ra cần tích cực, chủ động hội nhập

quốc tế về khoa học và công nghệ. Vì thế để thị trường khoa học và công nghệ tại

Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa thì cần phải nhanh chóng hoàn thiện quy

định của pháp luật, trong đó cần phải hoàn thiện quy định pháp luật về chuyển giao

quyền SHCN, chỉ như vậy mới giúp khắc phục những mâu thuẫn, bất cập do không

có quy định của pháp luật gây nên cho hoạt động này.

3.3. Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về chuyển giao quyền sở hữu

công nghiệp

Thứ nhất, chi tiết quy định pháp luật về nội dung của hợp đồng chuyển giao

quyền SHCN

Đối với nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN được quy định tại

Luật SHTT có nội dung cơ bản để thực hiện một hợp đồng. Nội dung chỉ bao gồm
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các yếu tố: Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển

nhượng; Căn cứ chuyển nhượng; Giá chuyển nhượng; Quyền và nghĩa vụ của bên

chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng. Cần nhanh chóng có văn bản hướng

dẫn trực tiếp về nội dung hợp đồng chuyển nhượng đối tượng SHCN, bổ sung thêm

những quy định pháp lý về giao dịch, trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện hợp đồng.

Những điều khoản rất quan trọng giúp các bên thực hiện thành công việc chuyển

nhượng quyền SHCN.

Đối với nội dung hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN cần bổ

sung thêm quy định về số lượng sản phẩm được sản xuất theo hợp đồng li- xăng đối

tượng SHCN. Điều khoản này không được quy định cụ thể hay hạn chế số lượng

sản phẩm được sản xuất qua hợp đồng mà điều đó phụ thuộc vào các bên thỏa

thuận. Điều khoản này của hợp đồng nhằm hạn chế được việc bên chuyển quyền sử

dụng tiếp tục sử dụng đối tượng SHCN mặc dù đã hết thời hạn của hợp đồng như

trường hợp công ty cửa cuốn Úc và cửa cuốn Hưng Phát như đã trình bày ở trên.

Thứ hai, cần nhanh chóng ban hành một văn bản quy phạm pháp luật thống

nhất điều chỉnh vấn đề về phương thức định giá quyền SHTT nói chung và đối

tượng SHCN nói riêng. Để làm được điều này cần thiết phải tập hợp và thống nhất

lại các quy định nằm rải rác trong các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành có

liên quan đến xác định giá trị quyền SHTT nói chung và giá trị quyền SHCN nói

riêng. Bên cạnh đó cần có sự thống nhất giữa Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

Bộ Khoa học và Công nghệ trong vấn đề soạn dự thảo và ban hành văn bản quy

phạm này, tránh trường hợp chồng chéo giữa các văn bản. Các quy định này rất có ý

nghĩa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi tham gia vào hoạt động chuyển

giao quyền SHCN cũng như giúp doanh nghiệp đánh giá thực chất giá trị của đối

tượng SHCN trong hoạt động chuyển giao.

Thứ ba, Cục SHTT cần có những khuyến cáo cần thiết cho các doanh nghiệp

trước việc các Tập đoàn nước ngoài, các công ty đa quốc gia sau khi liên doanh với

doanh nghiệp Việt Nam, mua lại quyền sử dụng đối tượng SHCN rồi đẩy các đối

tượng SHCN đến thế suy kiệt và bị triệt tiêu trên sân nhà. Theo đó các doanh nghiệp
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Việt Nam cần có những đối sách duy trì, bảo vệ và phát triển các đối tượng SHCN

khi tham gia liên doanh hay đối tác nước ngoài đã mua quyền sử dụng nhãn hiệu

của mình. Bên cạnh đó các doanh nghiệp trước khi tham gia liên doanh nên tham

khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn đã đưa ra quyết định đúng đắn.

Thứ tư, cần có quy định cụ thể về việc bên được chuyển quyền sử dụng có

nghĩa vụ sử dụng theo hướng phát triển các đối tượng SHCN và không có các hành

vi làm suy giảm đi giá trị, uy tín của đối tượng SHCN trừ trường hợp rơi vào yếu tố

khách quan. Quy định này sẽ giúp hạn chế được thực tiễn nhiều đối tượng SHCN

sau khi được chuyển quyền sử dụng thì bị bên được chuyển quyền sử dụng một

cách bừa bãi đối tượng SHCN. Quy định đảm bảo sự bao quát của quy định pháp

luật trong hoạt động chuyển giao đối tượng SHCN.

Thứ năm, hoàn thiện quy định pháp luật về hoạt động nhượng quyền thương

mại, xây dựng một khái niệm chuẩn về quyền thương mại là đối tượng quan trọng

nhất của quan hệ hợp đồng nhượng quyền thương mại. Theo đó khoản 1 Điều 248

Luật thương mại năm 2005 đã liệt kê quyền sử dụng các đối tượng của quyền SHTT

có thể chuyển giao cho bên nhận nhượng quyền là quyền sử dụng đối với tên

thương mại, nhãn hiệu, bí quyết kinh doanh (hay còn lại là BMKD), cần bổ sung

đối tượng quyền sử dụng KDCN cũng có thể chuyển giao trong hoạt động nhượng

quyền thương mại .

Thứ sáu, thống nhất quy định pháp luật về lập hợp đồng nhượng quyền

thương mại giữa Luật thương mại và Luật SHTT. Theo quy định tại Điều 10 Nghị

định 35/2006/NĐ-CP, khi nhượng quyền thương mại nếu bên nhượng chuyền thực

hiện chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN cùng với nội dung của quyền

thương mại thì việc chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN phải được lập

thành phần riêng trong hợp đồng nhượng quyền thương mại và chịu sự điều chỉnh

của pháp luật về SHCN. Tuy nhiên Luật SHTT lại quy định về việc chuyển quyền

sử dụng đối tượng SHCN phải được thực hiện bằng hợp đồng sử dụng đối tượng

SHCN tức là phải lập thành một hợp đồng riêng biệt. Như vậy quy định cần thống

nhất theo hướng việc chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN phải được lập
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thành phần riêng trong hợp đồng nhượng quyền thương mại và đây là cơ sở xem xét

để đăng ký theo pháp luật SHTT sau này.

3.4. Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về chuyển

giao quyền sở hữu công nghiệp

Thứ nhất, Nhà nước cần xây dựng các chương trình, chính sách hỗ trợ các

doanh nghiệp xây dựng chính sách sản xuất kinh doanh gắn liền với hoạt động tạo

lập, xác lập các đối tượng SHCN; hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức, cá nhân trong

việc tạo lập, xác lập các đối tượng SHCN ký ra nước ngoài. Đồng thời xây dựng bộ

phận chuyên trách, cán bộ chuyên trách có kiến thức chuyên môn sâu về SHCN.

Thứ hai, tăng cường thông tin về đối tượng SHCN đến toàn xã hội. Thông tin

về đối tượng SHCN là yếu tố quan trọng giúp cho quá trình thực hiện hợp đồng diễn

ra nhanh chóng, tiết kiệm thời gian chi phí. Biện pháp hiệu quả chính là thúc đẩy

hoạt động đại diện SHCN. Tăng cường khai thác, áp dụng thông tin sáng chế và bảo

hộ, khai thác sáng chế sẽ giúp các doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh trên thị trường

Việt Nam.

Thứ ba, thành lập Tòa án chuyên trách về giải quyết các vấn đề liên quan đến

SHTT. Thực tiễn giải quyết ở các Tòa án nước ta cho thấy kiến thức về SHTT của

cán bộ xét xử còn hạn hẹp bởi thực chất SHTT là một lĩnh vực mới xuất hiện không

lâu nên chưa tồn tại nhiều án lệ trong lĩnh vực này. Vì vậy sẽ gặp nhiều khó khăn

trong quá trình giải quyết vụ việc, vụ án liên quan đến SHTT nói chung và chuyển

giao quyền SHCN nói riêng. Bởi vì hầu hết các thẩm phán hiện nay chưa trang bị

đầy đủ các kiến thức liên quan đến quyền SHTT, đặc biệt là các kiến thức chuyên

sâu. Thành lập Tòa án chuyên trách sẽ tăng tính chuyên sâu, giải quyết nhanh chóng

các vụ việc SHTT.

Thứ tư, phổ biến sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về những

chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương về khuyến khích phong trào

sáng tạo. Thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, triển lãm để giới thiệu

các công trình sáng tạo, các sáng chế, giải pháp hữu ích. Có biện pháp giúp đỡ và

tạo điều kiện cho các tác giả, các tập thể tác giả có sáng chế, giải pháp hữu ích trong
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việc tổ chức các Hội thảo, các Hội nghị chuyên đề, các Hội thi, Triển lãm… để các

tác giả có dịp báo cáo các công trình của mình với khách hàng nhằm chuyển giao

rộng rãi vào sản xuất và đời sống.

Thứ năm, mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt

Nam, từ đó thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện chuyển giao quyền SHCN từ các

nước khác, tăng năng suất sản xuất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong nước, từ

đó cạnh tranh với các sản phẩm nước ngoài.
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 3

Hiện nay, thực tiễn hoạt động chuyển giao quyền SHCN ở Việt Nam đang

cho thấy xu hướng phát triển tích cực. Hoạt động đã góp phần khai thác được các

công dụng, giá trị kinh tế từ các đối tượng quyền SHCN mang lại, trở thành một

công cụ trong phát triển kinh tế. Trong nhiều năm qua đã có nhiều vụ việc chuyển

giao thành công tuy nhiên bên cạnh đó thực tiễn chuyển giao đã cho thấy nhiều bất

cập và hạn chế. Trong chương 3, tác giả Luận văn đã giải quyết được các vấn đề

sau:

1. Phân tích nhu cầu hoàn thiện pháp luật về chuyển giao quyền SHCN, trong

đó có nhu cầu từ phía Nhà nước, các chủ thể tham gia và nhu cầu của xã hội;

2. Đề ra và phân tích 03 phương hướng trong việc hoàn thiện pháp luật về

chuyển giao quyền SHCN;

3. Đề xuất và làm rõ 06 kiến nghị hoàn thiện pháp luật về chuyển giao quyền

SHCN trên cơ sở các vấn đề thực trạng pháp luật đã phân tích ở chương 2;

4. Đề xuất và làm rõ 05 kiến nghị nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về

chuyển giao quyền SHCN trên cơ sở thực tiễn hoạt động chuyển giao quyền SHCN

và những hạn chế, vướng mắc đã phân tích ở chương 2.
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KẾT LUẬN

Toàn bộ Luận văn là quá trình nghiên cứu, phân tích vấn đề chuyển giao

quyền SHCN theo quy định pháp luật Việt Nam. Chuyển giao quyền SHCN tạo nên

động lực nghiên cứu và thương mại hóa quyền SHTT nói chung và đối tượng quyền

SHCN nói riêng. Khi vấn đề SHTT vượt qua ranh giới lãnh thổ quốc gia và trở

thành xu thế toàn cầu thì hoạt động chuyển giao quyền SHCN càng được quan tâm.

Luận văn đã phân tích các vấn đề pháp lý xung quanh chuyển giao quyền SHCN, từ

cơ sở lý luận, thực trạng quy định pháp luật đến thực tiễn chuyển giao quyền SHCN

ở Việt Nam hiện nay. Thực tiễn của hoạt động chuyển giao quyền SHCN vẫn còn

gặp nhiều vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật. Với mục tiêu nghiên cứu

một cách có hệ thống những quy định của pháp luật về chuyển giao quyền SHCN.

Từ đó Luận văn đã đưa ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp

luật, thông qua đó giải quyết một số hạn chế, tăng cường đẩy mạnh hoạt động

chuyển giao quyền SHCN. Qua việc nghiên cứu đề tài với những giải pháp và kiến

nghị đưa ra, tác giả hi vọng sẽ góp một phần nhỏ trong hoạt động nghiên cứu xây

dựng hệ thống pháp luật hoàn thiện hơn về chuyển giao quyền SHCN.

Tuy nhiên khắc phục những hạn chế này không thể giải quyết trong một thời

gian ngắn mà cần có sự thay đổi đồng bộ và kết hợp nhiều yếu tố bao gồm cả điều

kiện kinh tế xã hội, văn hóa. Cần có những nghiên cứu sâu sắc hơn về vấn đề

chuyển giao quyền SHCN nhằm hoàn thiện triệt để hệ thống pháp luật Việt Nam về

hoạt động chuyển giao quyền SHCN.
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