TÌM HIỂU VỀ THỰC THI PHÁP LUẬT SHTT 
VỤ KHỞI KIỆN XÂM PHẠM KIỂU DÁNG KHUNG VÕNG
Tháng 1.2006, Cơ sở DL (nguyên đơn) đã có đơn khởi kiện Công ty TT (bị đơn) lên Toà Dân sự - Toà án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Lý do khởi kiện là: Khung võng xếp của bị đơn xâm phạm kiểu dáng công nghiệp đối với khung võng xếp của nguyên đơn đã được Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) cấp Bằng độc quyền sáng chế số 7173 từ ngày 31.7.2003. Trước đó, tháng 9.2005, cơ quan có thẩm quyền đã kiểm tra hành chính tại cơ sở sản xuất của bị đơn, đã niêm phong tạm giữ 488 chiếc võng của bị đơn. Lý do là số võng này có dấu hiệu xâm phạm kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ độc quyền.
Trong thời gian cơ quan có thẩm quyền chưa đưa ra kết luận và biện pháp xử lý hành chính thì nguyên đơn khởi kiện và yêu cầu Toà Dân sự ban hành lệnh áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời với nội dung tiếp tục tạm giữ, niêm phong số hàng của bị đơn xâm phạm kiểu dáng công nghiệp đã bị phát hiện trước đây (gồm 438 khung võng thành phẩm và 50 khung võng bán thành phẩm); buộc bị đơn chấm dứt ngay hành vi xâm phạm, không sản xuất, buôn bán khung võng có kiểu dáng xâm phạm; buộc bị đơn bồi thường thiệt hại với số tiền là 100 triệu đồng.
Trong khi đó, phía bị đơn, thông qua Đại diện Sở hữu công nghiệp (SHCN) đã nhiều lần nộp đơn lên Cục SHTT khiếu nại, đề nghị huỷ bỏ hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 7173 đã cấp cho khung võng xếp của nguyên đơn, nhưng chưa được Cục SHTT chấp nhận. 
Bị đơn tiếp tục cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền và Toà Dân sự 3 khung võng xếp do mình thu thập và cho rằng chúng đã xuất hiện từ trước và có kiểu dáng không khác biệt khung võng xếp của nguyên đơn để thuyết phục rằng: Khung võng xếp đã có từ lâu ở Việt Nam, đặc biệt là ở miền Nam từ trước tháng 4.1975. Đã có một số người làm chứng cho rằng, kiểu dáng võng như thế này đã được sản xuất từ cách đây rất lâu. Một số cơ sở cho rằng, họ đã sản xuất loại võng này từ năm 1980. Theo quan điểm của bị đơn, các sản phẩm võng xếp hiện nay chỉ khác võng xếp trước đây về vật liệu, còn cơ cấu và kiểu dáng không khác.
Mặt khác, bị đơn đưa ra thêm một chứng cứ khác. Đó là chứng thư giám định năm sản xuất, lưu thông của 3 khung võng này. Với chứng thư này, bị đơn cho rằng, việc xác định thời điểm xuất hiện kiểu dáng đã được một đơn vị có uy tín chứng nhận nên có thể xem là ý kiến khách quan, có thể sử dụng làm chứng cứ cho việc giải quyết vụ việc. Từ đó dẫn tới lập luận rằng, kiểu dáng của nguyên đơn đã mất “tính mới” tại thời điểm đăng ký, không đảm bảo điều kiện để bảo hộ. Bị đơn cho rằng, nếu Cục SHTT không hủy Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp của nguyên đơn, cũng sẽ khởi kiện vụ việc ra tòa án.
Tuy nhiên, để đảm bảo khách quan, Cục SHTT cũng yêu cầu nguyên đơn phải có ý kiến về nội dung đề nghị hủy bỏ hiệu lực bằng độc quyền trước ngày 25.12.2005. Trường hợp không nhận được ý kiến trả lời trong thời hạn đã định, Cục sẽ xem xét lại hiệu lực của Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 7173 theo các chứng cứ hiện có.
Trong bối cảnh như vậy, Toà Dân sự - Toà án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định tổ chức hòa giải vụ kiện xâm phạm kiểu dáng đã được bảo hộ theo Bằng độc quyền kiểu dáng số 7173. 
Trước Toà, bị đơn cho biết đã dừng sản xuất và kinh doanh loại khung võng giống kiểu dáng được bảo hộ theo Văn bằng 7173 và cam kết không sản xuất, lưu thông, trưng bày, kinh doanh khung võng có kiểu dáng giống kiểu dáng của nguyên đơn cho tới khi có quyết định chính thức của Cục SHTT và cơ quan thẩm quyền về số phận hiệu lực Văn bằng 7173. Do đó, nguyên đơn rút yêu cầu thứ nhất. Đối với yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại, nguyên đơn sẽ tạm bảo lưu, chờ đến khi có quyết định cuối cùng về Văn bằng 7173. Trường hợp quyết định của Cục hủy hiệu lực Văn bằng 7173, nguyên đơn sẽ ngưng khiếu kiện. Ngược lại, nếu Văn bằng 7173 được tiếp tục duy trì, nguyên đơn sẽ tái nộp đơn kiện, yêu cầu bị đơn bồi thường.
(Nguồn: Vietnamnet ngày 1.2.2006; Vnexpress ngày 3.1.2006)
Lời bình:
1. Diễn biến của quá trình tố cáo hành vi xâm phạm, khởi kiện yêu cầu xử lý vụ xâm phạm quyền đan xen giữa biện pháp hành chính và biện pháp dân sự. Chủ thể quyền yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền, đình chỉ hành vi bằng biện pháp hành chính và yêu cầu bồi thường thiệt hại bằng biện pháp dân sự. Bởi vì biện pháp hành chính chỉ có hiệu lực đình chỉ ngay hành vi xâm phạm, phạt tiền và áp dụng hình thức phạt bổ sung và các biện pháp khác để xử lý hàng hoá xâm phạm; trong khi đó, đối với hành vi xâm phạm quyền thường gây ra thiệt hại về vật chất và tinh thần cho chủ thể quyền nên cần phải có biện pháp dân sự. Tổn thất về tài sản được xác định theo mức độ giảm sút hoặc bị mất về giá trị tính được thành tiền của đối tượng quyền SHTT được bảo hộ.
Giá trị tính được thành tiền của đối tượng quyền SHTT được xác định theo một hoặc các yếu tố như: Giá chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền SHTT; giá trị góp vốn kinh doanh bằng quyền SHTT; giá trị quyền SHTT trong tổng số tài sản của doanh nghiệp; giá trị đầu tư cho việc tạo ra và phát triển đối tượng quyền SHTT, bao gồm các chi phí tiếp thị, nghiên cứu, quảng cáo, lao động, thuế và các chi phí khác.
Mức độ giảm sút về thu nhập, lợi nhuận là sự giảm sút thu nhập, lợi nhuận trong sử dụng, khai thác trực tiếp đối tượng quyền SHTT; cho thuê đối tượng quyền SHTT;  chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền SHTT khi đối tượng quyền bị xâm phạm.
Ngoài các thiệt hại trên, thiệt hại còn có thể là tổn thất về cơ hội kinh doanh và chi phí để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại do hành vi của bên xâm phạm gây ra. Các thiệt hại này trong nhiều trường hợp là rất lớn, không thể giải quyết bằng việc áp dụng biện pháp hành chính và dân sự. Vì vậy, Luật SHTT và các văn bản khác cho phép chủ thể quyền yêu cầu áp dụng biện pháp hình sự để xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT gây ra thiệt hại vật chất và tinh thần cho các tổ chức/cá nhân, kể cả khi hành vi đó đã hoặc đang bị xử lý bằng biện pháp hành chính hoặc biện pháp dân sự.
Vì vậy, Cơ sở DL đã yêu cầu các cơ quan hành chính (cơ quan Quản lý thị trường) ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền của Cơ sở TT (9.2005) và khởi kiện vụ kiện dân sự với Toà Dân sự để đòi bồi thường thiệt hại với số tiền là 100 triệu đồng (1.2006).
2. Trong vụ việc này, yêu cầu xử lý xâm phạm quyền và đề nghị huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đan xen nhau. Yêu cầu áp dụng biện pháp hành chính và biện pháp dân sự cũng được bên nguyên đưa ra. Trong khi đó, sự tranh chấp về phạm vi bảo hộ chưa có kết luận cuối cùng của Cục SHTT, hoặc Bộ KH&CN (trong trường hợp không đồng ý với kết luận của Cục SHTT), hoặc của Toà Hành chính (trong trường hợp không đồng ý với kết luận của Cục SHTT và của Bộ KH&CN).
Trong bối cảnh như vậy, các bên không tự thương lượng được với nhau nên việc Toà Dân sự - Toà án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hoà giải để giải quyết vụ kiện là biện pháp phù hợp. Theo đó, các bên tự rút lại các yêu cầu, tự kiềm chế trong việc sử dụng các đối tượng SHCN đang tranh chấp và chờ kết luận của cơ quan có trách nhiệm trong việc xác lập quyền. Đó là giải pháp thích hợp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của các bên. 
3. Chứng cứ là một trong những yếu tố quan trọng để Cục SHTT, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ xâm phạm sử dụng làm căn cứ giải quyết tranh chấp trong quá trình xác lập quyền bảo hộ. Nghĩa vụ cung cấp chứng cứ thuộc về các bên tranh chấp và liên quan đến vụ xâm phạm.
Trong vụ tranh chấp về chủ thể quyền, phạm vi ở đây là bị đơn trong vụ kiện dân sự đề nghị Cục SHTT huỷ bỏ văn bằng đã cấp phải cung cấp chứng cứ để chứng minh rằng việc cấp văn bằng đó không đảm bảo các yêu cầu. Cụ thể là chứng minh cho thấy các kiểu dáng tương tự đã có trên thị trường trước ngày nộp đơn để được cấp Văn bằng 7173. Do vậy, kiểu dáng này đã mất tính mới. Bị đơn đã sử dụng vật chứng, nhân chứng cũng như các văn bản xác nhận của các cơ quan biết sự việc để chứng minh, bảo vệ ý kiến của mình.  
