VỤ KHIẾU NẠI HUỶ BỎ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN VÀ MỸ
Cơ sở DL nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho một kiểu võng xếp với Cục SHTT vào tháng 3.2000. Đơn này được công bố tại Công báo SHCN vào tháng 6.2000. Mặt dù chưa được bảo hộ, nhưng các sản phẩm có kiểu dáng này vẫn được Cơ sở DL sản xuất và xuất sang thị trường nước ngoài, trong đó có thị trường Nhật Bản.
Trong khi đó, tại Nhật Bản, ông J.M đã nộp đơn cho Cục Sáng chế Nhật Bản (JPO) đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho khung võng không khác với kiểu khung võng của Cơ sở DL. Sau khi được JPO chấp nhận đơn, quyền nộp đơn được chuyển nhượng cho Pacific Brockerage Company (PBC) và được tiếp tục chỉ định đăng ký tại một số nước thông qua hệ thống PCT. Việc đăng ký này diễn ra vào tháng 4.2001.
Sau khi đã được cấp văn bằng bảo hộ tại Nhật Bản, tháng 8.2002, PBC khuyến cáo Cơ sở DL không nên tiếp tục sản xuất loại võng có kiểu dáng này, bồi thường thiệt hại cho PBC, thu hồi các sản phẩm trên thị trường Nhật Bản. Trường hợp nếu muốn tiếp tục đưa hàng vào Nhật Bản thì phải chịu phí nhượng quyền sử dụng kiểu dáng với giá 4 USD/chiếc.
Thông qua Đại diện SHCN, Cơ sở DL khiếu nại, đề nghị JPO huỷ bỏ sự bảo hộ đối với kiểu dáng đang thuộc quyền của PBC. Lý do được đưa ra là kiểu dáng này đã mất tính mới tại thời điểm nộp đơn cho JPO. Chứng cứ là tại Công báo SHCN Việt Nam đã công bố kiểu dáng này vào tháng 6.2000. 
Trên cơ sở khiếu nại và các chứng cứ như vậy, sau 6 tháng xem xét hồ sơ, JPO đã quyết định huỷ bỏ Bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đã cấp cho PBC với lý do việc cấp văn bằng trên vi phạm quy định của Luật Patent Nhật Bản, kiểu dáng trên đã mất tính mới tại thời điểm nộp đơn. Kiểu dáng công nghiệp khung võng của Cơ sở DL được Cục SHTT cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có ngày ưu tiên là ngày 23.3.2000, trong khi ông J.M lại nộp đơn xin cấp bằng tại Nhật Bản vào tháng 4.2001.
Sau khi tìm hiểu nhu cầu và có đơn hàng nên Cơ sở DL xuất khẩu một container hàng là võng xếp sang Mỹ, nhưng sau đó không thấy công ty nào đặt hàng tiếp. Sau khi tra cứu trên mạng, Cơ sở DL phát hiện một loại khung võng gấp giống y hệt khung võng của mình, đã được Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cấp Bằng sáng chế độc quyền cho ông C.S.W (Đài Loan) với ngày nộp đơn là 15.8.2001 và ngày cấp là 22.10.2002. 
Ngày 29.9.2004, thông qua Đại diện SHCN, Cơ sở DL đã tiến hành các bước cần thiết để khiếu nại và yêu cầu USPTO hủy hiệu lực văn bằng đã cấp cho ông C.S.W. Lý do đề nghị huỷ là kiểu dáng khung võng xếp của Cơ sở DL có ngày công bố sớm hơn 1 năm so với ngày nộp đơn của ông C.S.W. Do đó kiểu dáng này đã mất tính mới. 
Ngày 14.12.2004, USPTO đã ra thông báo chấp nhận xem xét lại văn bằng đã cấp cho ông C.S.W. Sau một thời gian giám định những chi tiết liên quan đến loại khung võng xếp của cả hai bên và rà soát lại các thủ tục cần thiết, USPTO kết luận về việc kiểu dáng của ông C.S.W không khác biệt với khung võng xếp của Cơ sở DL. Ngày 19.9.2005, USPTO đã công bố phán quyết hủy bỏ văn bằng bảo hộ đối với khung võng xếp của ông C.S.W.
(Nguồn: Thanhnienonline ngày 4.4.2006; Vietnamnet ngày 12.10.2005)
Lời bình:
1. Doanh nghiệp cần lưu ý giữ gìn các bí mật sáng tạo và nhanh chóng nộp đơn đăng ký càng sớm càng tốt. Khi hình thành sản phẩm sáng tạo cần phải lựa chọn hình thức và thời điểm thích hợp để đăng ký bảo hộ quyền SHCN. Nếu chậm trễ, người sáng tạo ra kiểu dáng có thể bị mất quyền nộp đơn đăng ký vì không đảm bảo tính mới do đã bị bộc lộ công khai. Trường hợp khác cũng có thể bị người khác đăng ký trước.
2. Quyền SHTT chỉ được xác lập tại quốc gia khi nộp đơn đăng ký. Hiệu lực văn bằng bảo hộ quyền SHCN chỉ có giá trị ở lãnh thổ đăng ký. Trong trường hợp này, mặc dù sản phẩm được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và Mỹ, nhưng Cơ sở DL không cân nhắc việc đăng ký vào thị trường này. Do vậy, đã bị người khác nộp đơn tại Nhật Bản và Mỹ, chủ sở hữu kiểu dáng đã thuộc về người khác do họ đã nộp đơn đăng ký trước. Điều này có nghĩa bất cứ loại võng xếp nào có kiểu dáng tương tự đều sẽ bị ngăn chặn khi xâm nhập vào thị trường các nước này. Nếu sau khi nộp đơn đăng ký tại Cục SHTT, Cơ sở DL chỉ định đăng ký theo đường PCT vào Nhật Bản và Mỹ thì không tốn kinh phí để khiếu nại, yêu cầu huỷ bỏ văn bằng mà JPO và USPTO đã cấp.
3. Chi phí cho việc đăng ký, xác lập quyền ít hơn nhiều so với chi phí để tiến hành việc yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng đã cấp cho người khác. 
Việc huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ quyền SHCN tại nước ngoài hầu hết phải thông qua tổ chức tư vấn cả trong và ngoài nước. Phải tốn khoản chi phí dịch vụ. Chi phí này thông thường lớn gấp nhiều lần so với lệ phí đăng ký. Nếu bị kháng cáo lên Toà án tối cao thì vụ việc sẽ kéo dài. Như vậy, nếu theo đuổi vụ kiện thì Cơ sở DL sẽ phải chịu thêm các phí tổn. Bên cạnh đó, thời hạn giải quyết một vụ đề nghị huỷ bỏ hiệu lực văn bằng thường kéo dài hàng năm. Điều đó ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh, đưa hàng hóa vào thị trường nước đang có tranh chấp.
Ngay cả trong quá trình thương thảo, tìm kiếm thị trường và đại lý, doanh nghiệp vẫn cần cẩn trọng với thông tin về các đối tượng SHCN của mình. Đã có trường hợp trong quá trình thương thảo, đối tác đã nhanh chân đăng ký nhãn hiệu. Từ đó doanh nghiệp phải chấp nhận để đối tác làm nhà phân phối sản phẩm tại nước đó với những thiệt thòi nhất định.
Khi xây dựng và triển khai chiến lược phát triển kinh doanh, chiếm lĩnh thị trường phải kèm theo chiến lược phát triển các đối tượng SHCN ở thị trường đó. Cần xác lập quyền đối với các đối tượng SHCN trước khi đưa hàng hoá vào thị trường đó. Tốt nhất là đăng ký bảo hộ quyền SHCN trước khi đưa sản phẩm, hàng hoá ra thị trường.
4. Trong trường hợp này, văn bằng cấp cho ông C.S.W và PBC đã bị huỷ bỏ. Chứng cứ giúp Cơ sở DL đã thắng trong vụ khiếu nại này là do có ngày đăng ký tại Cục SHTT Việt Nam sớm hơn. 
 Một số trường hợp khác văn bằng không bị huỷ bỏ. Do vậy, phải thương lượng, phải chấp nhận những điều kiện không thuận lợi để có thể đưa hàng của mình vào thị trường mà quyền sở hữu các đối tưọng SHCN không thuộc về mình.
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