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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 
Trong pháp luật sở hữu trí tuệ của một số nước trên thế giới, có một khái 

niệm mới xuất hiện, đó là các quy định về “trade dress”. Đối tượng này ra đời 
cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nơi mà các hàng hoá, dịch vụ ngày càng 
phong phú về chủng loại, chất lượng, mẫu mã và nguồn gốc xuất xứ... Nhằm 
quảng bá cho thương hiệu của mình trong môi trường cạnh tranh như vậy, một 
số doanh nghiệp đã đầu tư, sáng tạo ra những dấu hiệu theo cách thức mới, 
đặc biệt hơn so với nhãn hiệu thông thường, để chỉ nguồn gốc của hàng hoá, 
dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất, cung ứng nhằm tạo sự ghi nhớ cho khách 
hàng. Trade dress có thể hiểu là hình ảnh thương mại hay hình ảnh tổng thể 
thương mại (HATTTM). Đây là quy định lần đầu tiên được ghi nhận tại Hoa 
Kỳ.  

Trong pháp luật của Việt Nam không có quy định về HATTTM, nhưng 
một số dấu hiệu cấu thành HATTTM vẫn được bảo hộ thông qua các quy định 
trong pháp luật SHTT hay pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh… 
Tuy nhiên, việc bảo hộ tương đương này vẫn làm phát sinh một số vấn đề bất 
cập trong quá trình thực thi pháp luật. Do đó, việc nghiên cứu quy định và 
thực tiễn áp dụng pháp luật của Hoa Kỳ về HATTTM là cần thiết để xác định 
các vấn đề chưa được giải quyết thoả đáng ở Việt Nam nhằm đưa ra các 
khuyến nghị về chính sách pháp luật trong việc bảo hộ các đối tượng có liên 
quan của quyền sở hữu trí tuệ. Chính vì vậy, Nghiên cứu sinh đã chọn đề tài 
“Pháp luật về bảo hộ HATTTM” để nghiên cứu trong Luận án tiến sỹ của 
mình. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu  
2.1. Mục tiêu nghiên cứu 
Thứ nhất, Luận án làm rõ cơ sở khoa học, phân tích các quy định và thực 

tiễn áp dụng pháp luật về điều kiện bảo hộ HATTTM tại Hoa Kỳ - một nước 
có các quy định tương đối đầy đủ về HATTTM.  

Thứ hai, trên cơ sở phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam tương 
đương với các điều kiện bảo hộ HATTTM, tác giả sẽ rút ra những nhận xét về 
những điểm còn bất cập trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành. Luận 
án sẽ đề xuất một số giải pháp hoàn thiện các quy định có liên quan đến bảo 
hộ HATTTM trong pháp luật Việt Nam. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 
Để thực hiện những mục tiêu nói trên, Luận án có các nhiệm vụ cụ thể 

sau đây:   
- Làm rõ những vấn đề lý luận, như: khái niệm, đặc điểm, chức năng, 

phân loại của HATTTM; so sánh việc bảo hộ HATTTM và các đối tượng khác 
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của quyền sở hữu trí tuệ; và phân tích sự cần thiết phải nghiên cứu và bảo hộ 
đối tượng này tại Việt Nam hiện nay.  

- Phân tích, làm rõ các quy định về điều kiện bảo hộ đối với bảo hộ 
HATTTM trong pháp luật của Hoa Kỳ. Trên cơ sở đó, Luận án sẽ xem xét, 
đánh giá quy định tương đương trong pháp luật Việt Nam và rút ra một số 
nhận xét về những bất cập trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành. 

- Trên cơ sở học hỏi có chọn lọc kinh nghiệm của Hoa Kỳ, Luận án đề 
xuất một số giải pháp phù hợp với thực tế của Việt Nam để hoàn thiện quy 
định pháp luật, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan và nâng 
cao hiệu quả hoạt động cho các cơ quan quản lý và xét xử trong việc thực thi 
pháp luật. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
3.1. Đối tượng nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu chính của Luận án là những vấn đề lý luận, quy 

định và thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo hộ HATTTM tại Hoa Kỳ và các 
quy định tương đương trong pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở đó, Luận án sẽ 
đề xuất một số sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện quy định và thực tiễn áp 
dụng pháp luật tại Việt Nam. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 
3.2.1. Về nội dung:  
Trong phạm vi của Luận án, HATTTM được sử dụng để chỉ đối tượng là 

“trade dress”. Các nghiên cứu trước đây về bảo hộ HATTTM thường tập 
trung vào những vấn đề chủ yếu sau: điều kiện (nội dung và hình thức) nhằm 
bảo hộ HATTTM; quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu HATTTM; và các 
biện pháp khác nhau bảo vệ những quyền đó. Tuy nhiên: 

- Luận án chỉ giới hạn nghiên cứu ở các nội dung tương đối quan 
trọng sau:  

+ Các điều kiện về nội dung để pháp luật bảo hộ HATTTM, bao gồm: 
dấu hiệu phải có tính phân biệt, dấu hiệu mang tính phi chức năng, dấu hiệu 
không có khả năng gây nhầm lẫn với các dấu hiệu được bảo hộ khác.  

+ Luận án sẽ phân tích các quy định tương đương của pháp luật Việt Nam 
về các vấn đề trên, bao gồm: pháp luật bảo hộ nhãn hiệu và pháp luật cạnh 
tranh không lành mạnh. Vì đây là hai quy định chủ yếu được Hoa Kỳ sử dụng 
để bảo hộ HATTTM.  

+ Luận án sẽ rút ra những bất cập và đề xuất hướng giải quyết nhằm hoàn 
thiện các quy định của pháp luật Việt Nam trong thời gian tới.  

- Luận án không xem xét những vấn đề sau:  
+ Các thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ cần thiết (điều kiện về hình thức) 

khi đăng ký bảo hộ HATTTM;  
+ Các quyền hợp pháp của chủ sở hữu HATTTM; và 
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+ Nhượng quyền thương mại liên quan đến HATTTM  
+ Những biện pháp có thể được áp dụng đối với các hành vi xâm phạm 

HATTTM hoặc những nội dung khác.  
3.2.2. Về không gian: 
Luận án nghiên cứu các quy định của pháp luật và thực tiễn xét xử, các 

án lệ tại toà án Hoa Kỳ. Vì đây là quốc gia đầu tiên khởi xướng việc bảo hộ 
HATTTM, cũng như là nước có nền tảng pháp lý và thực thi pháp luật hoàn 
thiện về HATTTM nói riêng, hay trong các quy định về SHTT nói chung. Một 
số nước khác cũng có quy định về HATTTM, như: Canada hay Australia… 
nhưng nội dung vẫn còn sơ lược; thực tế thi hành pháp luật cũng không nhiều 
và đa dạng như tại Hoa Kỳ. Việc nghiên cứu luật pháp của Hoa Kỳ sẽ giúp 
Việt Nam học hỏi được nhiều kinh nghiệm quan trọng và cần thiết trong việc 
xây dựng pháp luật.  

Luận án cũng nghiên cứu các văn bản pháp luật có liên quan và thực tiễn 
thực thi pháp luật tại Việt Nam về điều kiện bảo hộ HATTTM. Đồng thời, 
Luận án cũng dẫn chiếu đến một số điều ước quốc tế cùng lĩnh vực điều chỉnh.  

4. Phương pháp nghiên cứu 
- Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu 
- Phương pháp so sánh luật học 
- Phương pháp nghiên cứu tình huống 
- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết và luật thực định 
5. Ý nghĩa nghiên cứu của Luận án 
-    Về phương diện lý luận, Luận án góp phần hệ thống, hoàn thiện cơ sở 

khoa học về HATTTM để các nhà lập pháp, các cơ quan có thẩm quyền, các 
cán bộ nghiên cứu, các chủ thể kinh doanh có thể vận dụng trong quá trình 
thực thi pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, cũng như góp phần 
xác định dấu hiệu vi phạm trong giải quyết tranh chấp.  

-    Về phương diện thực tiễn, những quan điểm và giải pháp hoàn thiện 
pháp luật Việt Nam trong các lĩnh vực SHTT có liên quan sẽ là tài liệu tham 
khảo có giá trị cho các nhà lập pháp, cho các cơ quan có thẩm quyền trong 
việc hoàn thiện pháp luật. Luận án cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các 
cán bộ nghiên cứu khi thực hiện những đề tài có liên quan khác về HATTTM.   

6. Kết cấu của Luận án 
-   Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý thuyết.  
-   Chương 2: Lý luận về HATTTM. 
-   Chương 3: Điều kiện bảo hộ HATTTM – Quy định và thực tiễn 

pháp luật tại Hoa Kỳ, Việt Nam. 
-   Chương 4: Hoàn thiện pháp luật Việt Nam liên quan đến các quy 

định về bảo hộ HATTTM. 
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CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ 
CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

 
1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 
1.1.1 Nhóm các nghiên cứu giới thiệu về HATTTM nói chung 
1.1.2 Nhóm các nghiên cứu về điều kiện bảo hộ đối với HATTTM 
1.1.2.1 Nhóm các nghiên cứu về sự phân biệt của dấu hiệu 
1.1.2.2 Nhóm các nghiên cứu về tính chức năng của dấu hiệu 
1.1.2.3 Nhóm các nghiên cứu về khả năng gây nhầm lẫn của dấu hiệu  
1.1.3 Nhóm các nghiên cứu so sánh bảo hộ HATTTM với một số đối tượng 

của quyền sở hữu trí tuệ.  
1.1.4 Nhóm các nghiên cứu khác 
1.1.4.1 Nhóm các nghiên cứu về nhượng quyền thương mại HATTTM 
1.1.4.2 Nhóm nghiên cứu về bảo hộ một số đối tượng cụ thể của HATTTM 
1.2 Đánh giá tổng quan về tình hình nghiên cứu về HATTTM 
1.2.1 Những nội dung đã được nghiên cứu 
1.2.1.1 Đối với công trình nghiên cứu của nước ngoài 

§ Nhóm các nghiên cứu giới thiệu về HATTTM 
Các công trình nghiên cứu này giới thiệu chung về HATTTM. Cụ thể:  
- HATTTM là một khái niệm bắt nguồn từ hệ thống pháp luật Hoa Kỳ 

và được mở rộng từ các quy định về nhãn hiệu, nhằm giúp sản phẩm của doanh 
nghiệp tăng tính khác biệt trong môi trường cạnh tranh thương mại. 

- HATTTM có thể chia làm hai loại: HATTTM liên quan đến cấu hình 
sản phẩm và HATTTM liên quan đến bao bì sản phẩm.  

- Điều kiện bảo hộ HATTTM: có khả năng phân biệt, không mang tính 
chức năng và không có khả năng gây nhầm lẫn với các dấu hiệu khác.  

§ Nhóm các nghiên cứu về điều kiện bảo hộ đối với HATTTM    
Các nghiên cứu ở phần này đã phân tích chi tiết hơn về điều kiện để bảo 

hộ HATTTM được pháp luật bảo hộ. 
- Về sự khác biệt của dấu hiệu. Dấu hiệu có được sự khác biệt tự thân 

hoặc sự khác biệt có được thông qua quá trình sử dụng.  
- Về tính phi chức năng của dấu hiệu. Pháp luật không bảo hộ dấu hiệu 

có tính phi chức năng là HATTTM. Do đây là những dấu hiệu tạo lợi thế nhất 
định cho chủ sở hữu, nếu bảo hộ sẽ là không bình đẳng trong cạnh tranh.  

- Khả năng gây nhầm lẫn của dấu hiệu. Dấu hiệu muốn được bảo hộ là 
HATTTM thì không có khả năng gây nhầm lẫn với dấu hiệu bảo hộ khác.  

§ Nhóm các nghiên cứu về bảo hộ HATTTM theo cơ chế của một 
số đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ 

Các nghiên cứu này so sánh HATTTM và một số đối tượng của quyền 
SHTT, như: nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, quyền tác giả...  
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1.2.1.2 Đối với các nghiên cứu trong nước 
Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa có khái niệm về HATTTM, nhưng 

vẫn có một số quy định liên quan trong pháp luật nhãn hiệu và pháp luật cạnh 
tranh không lành mạnh. Tuy nhiên, các quy định này vẫn chưa đầy đủ, còn 
một số bất cập, gây khó khăn trong quá trình thực thi pháp luật. Tại Việt Nam 
cũng đã có một số nghiên cứu đề cập đến các vấn đề liên quan với HATTTM 
một cách riêng lẻ, sơ lược, không mang tính phổ quát. 
1.2.2 Những điểm mới khoa học của Luận án 

- Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu có hệ thống về cơ sở lý luận 
và thực tiễn của pháp luật bảo hộ HATTTM.  

- Luận án đã tổng hợp các quy định để đưa cái nhìn tổng quan về khái 
niệm, mục đích và cơ chế pháp lý của việc bảo hộ HATTTM. 

- Luận án đã phân tích, bình luận, đánh giá một cách khách quan các quy 
định và thực tiễn vận dụng quy định về điều kiện bảo hộ HATTTM của Hoa 
Kỳ; trên cơ sở so sánh với quy định của Việt Nam và đề xuất sửa đổi, bổ sung 
một số quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam.   
1.2.3 Những vấn đề còn bỏ ngỏ 

- Vấn đề nhượng quyền thương mại liên quan đến HATTTM.  
- Xử lý hành vi vi phạm đối với HATTTM.  

1.2.4 Lý thuyết cạnh tranh (Competition Theory) 
1.2.4.1 Nội dung lý thuyết: 

Trong kinh tế chính trị học thì cạnh tranh là sự ganh đua về kinh tế giữa 
những chủ thể trong nền sản xuất hàng hóa nhằm giành giật những điều kiện 
thuận lợi trong sản xuất, tiêu thụ hoặc tiêu dùng hàng hóa để từ đó thu được 
nhiều lợi ích nhất cho mình. Trong marketing, lý thuyết về chiến lược cạnh 
tranh của Michael Porter đã xác định hai cách mà một tổ chức có thể đạt được 
lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ: lợi thế chi phí và lợi thế khác biệt. 
1.2.4.2 Vận dụng lý thuyết cạnh tranh trong việc nghiên cứu Luận án 

Một doanh nghiệp đã đầu tư nhiều thời gian, công sức để sản phẩm, dịch 
vụ của họ có sự khác biệt so với các sản phẩm cùng loại khác nhằm giành thị 
phần. Do đó, họ sẽ phải đánh dấu sản phẩm của mình bằng những dấu hiệu 
đặc biệt để khách hàng dễ nhận biết. Pháp luật bảo hộ các dấu hiệu đặc biệt 
này cũng chính là bảo hộ sự cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ thể. 
1.2.5 Lý thuyết về quyền sở hữu (Theory of Ownership) 
1.2.5.1 Nội dung lý thuyết 

Theo Lý thuyết của J. Locke, tài sản là quyền tự nhiên và sinh ra do lao 
động, khi con người cải thiện hoặc biến đổi các nguồn lực tự nhiên, họ có thể 
có được quyền sở hữu đối với các thành quả lao động của mình. Một số nhà 
kinh tế học cũng đã nhìn nhận tầm quan trọng của quyền tư hữu trong quá 
trình phát triển kinh tế. Nếu các quyền tư hữu được thực thi tốt sẽ tạo động 
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lực cho các cá nhân tham gia vào các hoạt động kinh tế, như đầu tư, đổi mới 
và trao đổi, dẫn đến một thị trường hiệu quả hơn. 
1.2.5.2  Vận dụng lý thuyết về quyền sở hữu trong nghiên cứu Luận án 

HATTTM chính là kết quả của sự đầu tư, sáng tạo của doanh nghiệp để 
sản phẩm có được ấn tượng với khách hàng, tạo thuận lợi cho quá trình quảng 
bá thương hiệu. Do vậy, chủ sở hữu của một tài sản trí tuệ được quyền hưởng 
lợi ích từ công việc hoặc hoạt động đầu tư của mình. Bảo hộ HATTTM chính 
là bảo vệ tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp. 
1.2.6 Lý thuyết chi phí tìm kiếm (Search Cost Theory) 
1.2.6.1 Nội dung lý thuyết: 

Theo lý thuyết này, những dấu hiệu đóng vai trò chỉ dẫn nguồn gốc của 
hàng hoá, dịch vụ như nhãn hiệu hay HATTTM có giá trị xã hội vì chúng làm 
giảm chi phí tìm kiếm bằng cách cho phép cả người bán và người mua có thể 
cô đọng được những nội dung cần truyền tải những thông tin phức tạp và đa 
dạng về các đặc điểm đặc biệt của sản phẩm, cũng như sự khác biệt chất lượng 
so với các sản phẩm cùng loại của doanh nghiệp khác. 
1.2.6.2 Vận dụng lý thuyết chi phí tìm kiếm trong nghiên cứu luận án 

Nếu không có những dấu hiệu giúp khách hàng nhận biết sản phẩm, thì 
họ sẽ phải sử dụng cách khác, có lẽ tốn kém hơn để xác định các thuộc tính 
của sản phẩm, làm tăng chi phí tìm kiếm và làm giảm động cơ mua hàng. Mặt 
khác, người bán cũng không thể đánh dấu sản phẩm khi cung cấp chúng trên 
thị trường, do đó sẽ khó thông báo cho khách hàng về các tính năng, chất 
lượng của sản phẩm, nên họ sẽ không có động lực để sản xuất các sản phẩm 
chất lượng cao. Do đó, các dấu hiệu đặc biệt này cần được pháp luật bảo hộ. 
1.2.7 Học thuyết chức năng (Functionality Doctrine) 
1.2.7.1 Nội dung học thuyết 

Học thuyết này được hình thành thông qua các án lệ. Ban đầu, tính chức 
năng được xác định là tính hữu ích và toà án Hoa Kỳ chưa đưa ra được định 
nghĩa và tiêu chí xác định dấu hiệu chức năng; mà thường tập trung vào mục 
đích tránh xung đột giữa hệ thống nhãn hiệu và hệ thống sáng chế. Sau đó, 
qua một số án lệ điển hình như re Morton – Norwich Product (1982), Inwood 
Laboratories đã hình thành các tiêu chí xác định dấu hiệu mang tính chức năng.   
1.2.7.2 Vận dụng học thuyết chức năng trong nghiên cứu Luận án: 

Pháp luật cần thiết phải có quy định về điều kiện bảo hộ HATTTM hoặc 
nhãn hiệu là những dấu hiệu không mang tính chức năng để bảo đảm một môi 
trường cạnh tranh bình đẳng. 
1.2.8 Học thuyết chiếm đoạt (Misappropriation Doctrine) 
1.2.8.1 Nội dung học thuyết: 

Theo học thuyết này, những người đã đầu tư “lao động, kỹ năng và tiền 
bạc” để tạo ra một tài sản trí tuệ thì có quyền chống lại những người khác 
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(thường là đối thủ cạnh tranh), do họ cố ý “chiếm đoạt” giá trị của tài sản 
(thường bằng cách sao chép), sử dụng bất hợp pháp và cạnh tranh không công 
bằng với người đầu tư ban đầu.  
1.2.8.2 Vận dụng Lý thuyết chiếm đoạt trong nghiên cứu Luận án 

Pháp luật không bảo hộ với những dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn 
với các dấu hiệu đã được pháp luật bảo hộ trước đó, nhằm ngăn chặn hành vi 
chiếm đoạt của chủ thể không có quyền đối với tài sản trí tuệ của người khác.  

Có thể thấy, nội dung các lý thuyết, học thuyết trên đều đề cập đến tầm 
quan trọng của việc bảo hộ tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp 
và là nền tảng để xây dựng nên các điều kiện bảo hộ HATTTM.  
1.3 Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 

Câu hỏi nghiên cứu tổng quan của Luận án: “Khung pháp lý của Việt 
Nam về bảo hộ HATTTM cần được xây dựng như thế nào?”. Các câu hỏi 
chi tiết để làm rõ các vấn đề của câu hỏi nghiên cứu tổng quan, bao gồm: 

- Câu hỏi nghiên cứu 1: HATTTM là gì?  
Giả thuyết nghiên cứu: HATTTM là tổng thể các hình dáng, biểu tượng 

bên ngoài của một sản phẩm, nhằm nhận dạng nhanh chóng các thương hiệu 
hoặc nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ, có thể phân biệt được với sản phẩm cùng 
loại khác. HATTTM thường được các doanh nghiệp sử dụng trong kinh doanh 
để tạo ấn tượng với khách hàng.  

- Câu hỏi nghiên cứu 2: Để được pháp luật bảo hộ thì HATTTM phải 
đáp ứng những điều kiện gì? Nội dung này được quy định trong pháp luật 
Việt Nam như thế nào? 

+ Giả thuyết nghiên cứu 1: Để xác lập quyền hợp pháp đối với HATTTM 
cần đáp ứng các điều kiện: dấu hiệu phải có tính phân biệt, không có tính chức 
năng, không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với các dấu hiệu được 
bảo hộ khác và không vi phạm pháp luật, đạo đức xã hội;  

+ Giả thuyết nghiên cứu 2: Pháp luật Việt Nam không có quy định về 
HATTTM nhưng điều kiện bảo hộ về HATTTM vẫn được quy định tương 
đương trong một số nội dung của pháp luật.  

- Câu hỏi nghiên cứu 3: Pháp luật Việt Nam cần quy định như thế nào 
để bảo hộ HATTTM? 

+ Giả thuyết nghiên cứu 1: Việt Nam chưa cần thiết phải xây dựng mới 
các quy định về HATTTM mà có thể được bảo hộ tương đương trong các quy 
định hiện hành tại Việt Nam.  

+ Giả thuyết nghiên cứu 2: Sửa đổi, bổ sung hợp lý một số quy định 
của pháp luật Việt Nam nhằm thuận lợi cho quá trình áp dụng pháp luật và 
đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng. 
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CHƯƠNG 2 LÝ LUẬN VỀ HÌNH ẢNH TỔNG THỂ THƯƠNG MẠI 
 

2.1 Khái quát chung về HATTTM  
2.1.1 Khái niệm về HATTTM 

Hiện nay, khái niệm về HATTTM chưa được ghi nhận chính thức trong 
một văn bản pháp luật của quốc gia nào, mà đối tượng này xuất hiện trong 
thực tế quá trình xét xử tại nhiều toà án của các nước trên thế giới, đặc biệt là 
các nước theo hệ thống Common Law.  

Khái niệm HATTTM được xuất hiện lần đầu tiên tại Hoa Kỳ trong quá 
trình thực thi pháp luật. Trong án lệ Qualitex1, Toà phúc thẩm liên bang CAFC 
đã đưa ra quan điểm: có thể áp dụng Đạo luật Lanham để bảo hộ cho bất kì 
dấu hiệu nào đáp ứng điều kiện bảo hộ cơ bản của nhãn hiệu là có tính phân 
biệt hàng hoá, dịch vụ của các chủ thể kinh doanh khác nhau. Đây là “cách 
hiểu rộng nhất” và cũng đã được Toà án Tối cao Hoa Kỳ chấp nhận. Quan 
điểm này đã được thống nhất áp dụng trong cả quá trình đăng ký, đánh giá 
phạm vi bảo hộ và xác định hành vi xâm phạm… đối với HATTTM.  

Điểm 1202.02 Quy chế xét nghiệm đơn của Văn phòng sáng chế và nhãn 
hiệu Hoa Kỳ (USPTO) xác định: HATTTM nằm trong khái niệm về biểu 
tượng (symbol) và thiết bị (device) quy định tại Điều 43 (a) (1) Đạo luật 
Lanham:“Bất kỳ người nào có liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ trong 
thương mại sử dụng bất kỳ từ, thuật ngữ, tên, biểu tượng hoặc thiết bị, hoặc 
sự kết hợp của các yếu tố trên, gây chỉ định sai về nguồn gốc, mô tả sai hoặc 
sai về đại diện… sẽ phải chịu trách nhiệm trong một vụ kiện dân sự bởi bất kỳ 
ai tin rằng mình đang hoặc có khả năng bị thiệt hại bởi hành động đó”.  

Có nhiều khái niệm khác về HATTTM, nhưng tác giả có thể hiểu: 
HATTTM là toàn thể những dấu hiệu bên ngoài cấu thành nên sản phẩm và 
được sử dụng nhằm mục đích thương mại hoá sản phẩm đó trên thị trường. 
Các yếu tố cấu thành HATTTM rất đa dạng, có thể bao gồm: kí tự, con số, 
màu sắc, kiểu dáng, hình dạng của một sản phẩm, nhãn hàng hay bao bì, đóng 
gói của hàng hóa; hoặc cách trang trí, sắp xếp, bố cục của nơi cung cấp dịch 
vụ; cũng có thể là phương thức phục vụ, kỹ thuật bán hàng, thậm chí là mùi 
hương... Sự kết hợp này có khả năng chỉ dẫn nguồn gốc sản xuất sản phẩm. 
Khi đánh giá một HATTTM cần phải xem xét trong bối cảnh tổng thể các yếu 
tố cấu thành HATTTM, chứ không thể xem xét từng dấu hiệu đơn lẻ. 
HATTTM thường được quy định tại một số nước, một số nước khác, trong đó 
có Việt Nam thì lại không có quy định về HATTTM. 

 
1 Án lệ Qualitex Co. V. Jacobson Products 514 U. S (1995): liên quan đến nộp đơn xin bảo hộ màu 

đơn sắc (màu vàng xanh) là nhãn hiệu. 
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2.1.2 Dấu hiệu cấu thành HATTTM  
2.1.2.1 Khái niệm dấu hiệu 

Dấu hiệu cấu thành HATTTM được sử dụng làm đại diện cho hàng hoá 
hay dịch vụ nhất định với vai trò chỉ ra nguồn gốc doanh nghiệp sản xuất, cung 
cấp hàng hoá, dịch vụ đó. Có thể chia thành các dấu hiệu nhìn thấy, như: chữ 
viết, đồ hoạ, màu sắc, hình dáng sản phẩm… (hay còn gọi là các dấu hiệu 
truyền thống), hoặc những dấu hiệu không nhìn thấy mà có thể cảm nhận bằng 
các giác quan khác (các dấu hiệu phi truyền thống), như: khứu giác (mùi 
hương), thính giác (âm thanh)... Dấu hiệu cấu thành HATTTM có thể là bất kì 
dấu hiệu nào kể trên hoặc là sự kết hợp của tất cả các yếu tố đó (nếu chúng 
thoả mãn điều kiện luật định). 
2.1.2.2 Phân loại dấu hiệu  

- Dấu hiệu mang tính chung chung (Generic marks)  
- Dấu hiệu mang tính mô tả (Descriptive marks) 
- Dấu hiệu mang tính gợi ý (Suggestive marks)  
- Dấu hiệu mang tính ngẫu nhiên / tưởng tượng (Arbitrary or Fanciful) 
Những dấu hiệu mang tính chung chung, chỉ chủng loại không được coi 

là có tính phân biệt và sẽ không bảo hộ theo quy định của pháp luật về 
HATTTM hay nhãn hiệu. Các dấu hiệu mang tính gợi ý, ngẫu nhiên hay tưởng 
tượng nếu có được sự khác biệt về bản chất, thì có thể được bảo hộ ngay từ 
lần sử dụng đầu tiên. Còn đối với những dấu hiệu mang tính gợi ý, mặc dù 
không có tính phân biệt nhưng vẫn có thể được bảo hộ nếu nó có được sự phân 
biệt thông qua quá trình sử dụng. 
2.1.3 Chức năng của HATTTM 
2.1.3.1 Chức năng chỉ nguồn gốc 
2.1.3.2 Chức năng thông tin 
2.1.3.3 Chức năng quảng cáo 
2.1.3.4 Chức năng đảm bảo chất lượng 
2.1.4 Các loại HATTTM  

Theo Toà Tối cao Hoa Kỳ, căn cứ vào kết cấu bên ngoài của HATTTM 
có thể được chia làm hai loại chính. Đó là HATTTM là bao bì của sản phẩm 
(tách rời khỏi sản phẩm) và HATTTM là thiết kế của sản phẩm (cấu thành nên 
sản phẩm)2.  

- HATTTM là bao bì sản phẩm (trade dress packaging) 
- HATTTM là thiết kế của sản phẩm hoặc là cấu hình sản phẩm (trade 

dress product design) 

 
2 Nguyen Xuan Thao (2008), Intellectual property Law Book, Southern Methodist University, 

Texas, USA. 
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2.2 Mối quan hệ giữa HATTTM và một số đối tượng bảo hộ của quyền 
sở hữu trí tuệ 

2.2.1 HATTTM và nhãn hiệu  
2.2.1.1 Sự giống nhau 

HATTTM là một khái niệm bắt nguồn từ các quy định về bảo hộ nhãn 
hiệu của Hoa Kỳ. HATTTM và nhãn hiệu có nhiều điểm tương đồng, đều 
được quy định là: “bất kì từ, tên, biểu tượng, thiết bị hoặc bất kỳ sự kết hợp 
nào của chúng để xác định và phân biệt hàng hoá của các nhà sản xuất khác 
nhau và để chỉ ra nguồn gốc của hàng hoá”. Khi HATTTM được pháp luật 
bảo hộ thì chủ sở hữu HATTTM cũng được hưởng các quyền giống như sở 
hữu nhãn hiệu và thời gian bảo hộ HATTTM là vô thời hạn. 

HATTTM và nhãn hiệu đều có cùng chức năng cơ bản là để xác định 
nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ; để đảm bảo danh tiếng trong kinh doanh của 
chủ sở hữu khỏi sự gian lận và những thông tin sai lệch; đảm bảo khả năng 
phân biệt với các sản phẩm cạnh tranh của đối thủ. Tuy nhiên cũng không có 
một yêu cầu cụ thể nào bắt buộc phân biệt giữa hai đối tượng này.  
2.2.1.2 Sự khác biệt 

• Về cách cấu tạo 
Theo Đạo luật Laham, nhãn hiệu phải là những dấu hiệu tách biệt khỏi 

hàng hoá mà nó áp dụng, theo đó nhãn hiệu được đặt trên hàng hoá hoặc bao 
bì sản phẩm, thẻ, nhãn dán. Nhãn hiệu thường gồm các hình ảnh, thành phần 
gây chú ý, nhằm để chứng thực nguồn gốc của sản phẩm. Còn HATTTM lại 
cung cấp khả năng bảo vệ tiềm năng cho nhiều yếu tố hơn. Nó biểu thị tổng 
thể hình ảnh cuả sản phẩm, dịch vụ mà nhà sản xuất muốn giới thiệu, quảng 
cáo thương hiệu của mình ra thị trường. Có thể hiểu, các dấu hiệu cấu thành 
HATTTM mở rộng hơn so với nhãn hiệu truyền thống. 

• Về tính năng 
Nhãn hiệu là một biểu tượng, nó có thể đại diện cho sản phẩm nhưng 

HATTTM thì phức tạp hơn, vì nó bao gồm một sự kết hợp của các ký hiệu, 
cùng nhau, nhằm tạo nên một cái nhìn tổng thể về hàng hoá, dịch vụ. Nếu tách 
riêng từng dấu hiệu cấu thành HATTTM, có thể sẽ rất khó tạo sự khác biệt 
nhằm xác định nguồn gốc của sản phẩm. Hoặc trong một số trường hợp, 
HATTTM không thể đại diện cho các sản phẩm của doanh nghiệp khi họ cung 
cấp nhiều loại hàng hoá, dịch vụ khác nhau.  
2.2.2 HATTTM và sáng chế 

Sáng chế là một giải pháp kỹ thuật, có tính mới, tính sáng tạo và khả năng 
áp dụng công nghiệp. Các mục đích cơ bản của pháp luật bảo hộ sáng chế 
nhằm khuyến khích sự sáng tạo và công khai sáng chế cho nên sáng chế được 
bảo hộ độc quyền trong một thời gian nhất định. 
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Việc đặt ra mối quan hệ giữa HATTTM và sáng chế thường trong trường 
hợp dấu hiệu xem xét là cấu hình của sản phẩm. Trên thực tế, nhiều doanh 
nghiệp muốn kéo dài thời gian bảo hộ một bằng sáng chế, bằng cách cố gắng 
đăng ký cấu hình đó là HATTTM. Nhưng theo học thuyết chức năng, nếu như 
cấu hình sản phẩm là một phần của bằng sáng chế hữu ích, thì vẫn bị coi là 
mang tính chức năng và sẽ không được bảo hộ là HATTTM. Nếu cấu hình 
này được bảo hộ là HATTTM và được bảo hộ vô thời hạn thì sẽ trái với những 
nguyên tắc cơ bản của luật sáng chế.   
2.2.3 HATTTM và kiểu dáng công nghiệp 

Kiểu dáng công nghiệp 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; 
có tính mới, tính nguyên gốc và thiết kế rõ ràng. Một kiểu dáng công nghiệp, 
khi hết thời gian bảo hộ, có thể đăng ký là HATTTM; hoặc bảo hộ theo cả hai 
cách thức. Điều này có thể xảy ra vì luật về hai đối tượng này có nguồn gốc 
và mục đích khác nhau. Nếu như HATTTM được dùng để chỉ nguồn gốc của 
hàng hoá, dịch vụ thì kiểu dáng công nghiệp thường mang tính thẩm mỹ, nhằm 
thu hút khách hàng. Cũng cần lưu ý là kiểu dáng này không được có tính chức 
năng. 
2.2.4 HATTTM và quyền tác giả 

Trong một số trường hợp, một số dấu hiệu cấu thành HATTTM cũng có 
thể đăng ký bảo hộ theo pháp luật về quyền tác giả. Tuy nhiên, việc bảo vệ 
các dấu hiệu này theo luật bản quyền thường bị hạn chế nhiều hơn so luật về 
HATTTM. Đó là luật bản quyền không áp dụng cho các sản phẩm mang tính 
"hữu ích", trừ khi thiết kế được bảo vệ có thể tách rời khỏi sản phẩm. Đôi khi, 
HATTTM cũng có thể được sử dụng để bảo vệ một số tài liệu bằng văn bản 
là đối tượng của quyền tác giả, như: tài liệu bán hàng, quảng cáo, thư nhắc 
nhở, các báo cáo hàng tháng… Ngược lại, một số yếu tố như tên, chức danh, 
khẩu hiệu và thậm chí là những cụm từ rất ngắn, cơ sở không rõ ràng và không 
đủ điều kiện bảo hộ là tác phẩm văn học, cũng có thể được bảo hộ là một yếu 
tố trong HATTTM. 
2.2.5 HATTTM và hành vi cạnh tranh không lành mạnh 

Nguyên nhân cơ bản để ra đời các quy định về HATTTM xuất phát từ sự 
cạnh tranh. HATTTM là kết quả của quá trình doanh nghiệp đầu tư cho chất 
lượng và xây dựng, phát triển sự nhận diện thương mại cho hàng hoá, dịch vụ 
trên thị trường. Do đó, HATTTM là một tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh 
nghiệp và cần được pháp luật bảo hộ, ngay cả với những dấu hiệu chưa đăng 
ký, nếu chủ sở hữu chứng minh được đã sử dụng liên tục trong một thời gian 
nhất định trong kinh doanh và dấu hiệu đó có chức năng chỉ rõ nguồn gốc sản 
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phẩm3. Các chủ thể khác sử dụng bất hợp pháp các dấu hiệu trùng hoặc tương 
tự dấu hiệu đã được pháp luật bảo hộ, có khả năng gây nhầm lẫn cho khách 
hàng về nguồn gốc sản phẩm thì bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh.  

Tóm lại, HATTTM là một khái niệm mới trong pháp luật Hoa Kỳ nhưng 
vẫn có mối liên hệ với các đối tượng khác được bảo hộ bởi pháp luật sở hữu 
trí tuệ. Pháp luật Hoa Kỳ bảo hộ HATTTM tương đương với nhãn hiệu vì 
chúng có nhiều điểm tương đồng, theo đó thời hạn bảo hộ độc quyền 
HATTTM cũng là không xác định thời hạn, đây là một lợi thế hơn so với việc 
bảo hộ HATTTM là các đối tượng khác. Ngoài ra, HATTTM cũng được bảo 
hộ thông qua quy định về cạnh tranh không lành mạnh.  
2.3 Tổng quan pháp luật Hoa Kỳ về bảo hộ HATTTM 
2.3.1 Lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật bảo hộ HATTTM 

tại Hoa Kỳ 
2.3.1.1 Giai đoạn trước khi có Đạo luật Lanham 1946.  

Luật pháp Hoa Kỳ ở giai đoạn này chỉ bảo hộ những nhãn hiệu kỹ thuật, 
hay còn gọi là những nhãn hiệu được cấu thành bởi dấu hiệu từ hoặc ký hiệu. 
Trong Đạo luật Lanham, cả đăng ký liên bang và quy định của pháp luật đều 
từ chối bảo hộ các dấu hiệu mở rộng (cấu hình sản phẩm), trừ những sản phẩm 
được bảo hộ bởi luật sáng chế hoặc luật bản quyền. 
2.3.1.2 Giai đoạn áp dụng Đạo luật Lanham 1946 đến nay. 

Ban đầu, pháp luật Hoa Kỳ chỉ bảo hộ đối với HATTTM là bao bì sản 
phẩm. Tuy nhiên, sau một số án lệ, Toà án tối cao đã cho rằng, cần thiết phải 
bảo hộ thiết kế bên ngoài của sản phẩm, nếu như thiết kế này không có tính 
chức năng. Trong giai đoạn đầu, HATTTM không được Văn phòng sáng chế 
và nhãn hiệu Hoa Kỳ chấp nhận đăng ký bảo hộ trong Sổ đăng ký chính (do 
không đủ điều kiện bảo hộ) mà chỉ được phép giới hạn bảo hộ trong Sổ đăng 
ký bổ sung để đảm bảo cho các chủ sở hữu dấu hiệu đó có thể đăng ký bảo hộ 
khi kinh doanh ở nước ngoài. Sau đó, thông qua việc xét xử các tranh chấp, 
một số toà án tại Hoa Kỳ đã khẳng định HATTTM có thể đăng ký trong Sổ 
đăng ký chính và hoạt động như một nhãn hiệu truyền thống, nếu nó có chức 
năng nhằm phân biệt nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ. 
2.3.2 Cơ sở pháp lý bảo hộ HATTTM tại Hoa Kỳ 

Cơ sở pháp lý bảo hộ HATTTM được hiểu là những nền tảng được xây 
dựng từ các văn bản pháp luật để hình thành nên các quy định nhằm xác định 
điều kiện bảo hộ HATTTM, công nhận quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ 

 
3  Deveny Deck (1992), ‘United States and Canada: a comparative analysis of trade dress’, 

University of Detroit Mercy international law Forum, 3 (2), 7-9. 
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sở hữu; từ đó xác định hành vi vi phạm và sự tác động của pháp luật đến hành 
vi bất hợp pháp này. 

Cơ sở pháp lý để chủ sở hữu có thể bảo hộ HATTTM, bao gồm:  
2.3.2.1. Bảo hộ HATTTM theo cơ chế pháp luật nhãn hiệu 
Dấu hiệu nộp đơn cần được xem xét dựa trên các điều kiện bảo hộ, bao 

gồm: (i) dấu hiệu đăng ký bảo hộ phải có sự phân biệt; (ii) dấu hiệu là phi 
chức năng; (iii) dấu hiệu không có khả năng gây nhầm lẫn với các dấu hiệu đã 
được pháp luật bảo hộ khác; (iv) không vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội. 
Nếu HATTTM đáp ứng đủ các điều kiện kể trên thì sẽ đương nhiên được bảo 
hộ như là một nhãn hiệu. Khung pháp lý liên bang để bảo vệ HATTTM căn 
cứ theo Điều 15 U.S.C. § 1051 Đạo luật Lanham. Văn phòng sáng chế và nhãn 
hiệu Hoa Kỳ (USPTO) đồng ý nhận hồ sơ bảo hộ HATTTM theo Điều 15 
U.S.C § 1052 (2) cho sản phẩm và Điều 15 U.S.C § 1053 (3) cho dịch vụ4. 

2.3.2.1. Bảo hộ HATTTM theo cơ chế pháp luật cạnh tranh không lành 
mạnh  

Đối với HATTTM chưa đăng ký có thể bảo hộ theo quy định của pháp 
luật cạnh tranh không lành mạnh. Theo quy định tại Điều 43 (a) (1) (A) Đạo 
luật Lanham. Nếu muốn được pháp luật bảo hộ trong trường hợp này thì trước 
hết chủ sở hữu dấu hiệu cần phải chứng minh dấu hiệu đã được sử dụng liên 
tục trong một khoảng thời gian (05 năm) và đã đủ điều kiện bảo hộ, bao gồm: 
(i) dấu hiệu đăng ký bảo hộ phải có sự phân biệt; (ii) dấu hiệu là phi chức 
năng; (iii) dấu hiệu không có khả năng gây nhầm lẫn với các dấu hiệu đã được 
pháp luật bảo hộ khác; (iv) không vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Điểm 1202.02 Quy chế xét nghiệm đơn nhãn hiệu của USPTO. 
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CHƯƠNG 3 ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ HATTTM – QUY ĐỊNH VÀ 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT TẠI HOA KỲ, VIỆT NAM 

 
Theo hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, HATTTM có thể được bảo hộ khi nộp 

hồ sơ đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bảo hộ thông qua 
quá trình sử dụng, nếu thoả mãn các điều kiện sau: (i) dấu hiệu phải có khả 
năng phân biệt; (ii) dấu hiệu mang tính phi chức năng; (iii) dấu hiệu không 
có khả năng gây nhầm lẫn với các dấu hiệu được bảo hộ khác; (iv) dấu hiệu 
không thuộc trường hợp cấm của pháp luật. 
3.1 Các dấu hiệu phải có khả năng phân biệt 

Chức năng chính của nhãn hiệu và HATTTM là dùng để chỉ nguồn gốc 
của sản phẩm, nên dấu hiệu phải có sự phân biệt. Khi khách hàng nhìn thấy 
dấu hiệu này có thể liên tưởng tới hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp cụ thể, 
không bị nhầm lẫn với hàng hoá, dịch vụ của các doanh nghiệp khác.  

Sự phân biệt của dấu hiệu có thể chia thành: sự phân biệt tự thân và sự 
phân biệt thông qua quá trình sử dụng. 
3.1.1 Sự phân biệt tự thân (Inherently Distinctive). 
3.1.1.1 Khái niệm 

Dấu hiệu cấu thành HATTTM được xem là có sự phân biệt tự thân nếu 
ngay lập tức xác định được nhà sản xuất hoặc nguồn sản phẩm, kể từ thời điểm 
được sử dụng lần đầu tiên trong thương mại.  
3.1.1.2 Cách thức xác định dấu hiệu có sự phân biệt tự thân 

a. Pháp luật Hoa Kỳ 
Có nhiều tiêu chuẩn dùng để đánh giá dấu hiệu có được sự phân biệt tự 

thân như:  Tiêu chuẩn Abercrombie, Tiêu chuẩn Seabrook, Tiêu chuẩn 
Chevron, Tiêu chuẩn Duraco; Tiêu chuẩn của Hiệp hội Luật sở hữu trí tuệ Hoa 
Kỳ… Một số tiêu chí hay dùng trong các tiêu chuẩn này, bao gồm:  

- Dấu hiệu có là hình dạng cơ bản, thông thường không.  
- Dấu hiệu có phải là độc nhất, không thông thường trong lĩnh vực có 

liên quan. 
- Dấu hiệu có là một sàng lọc đơn thuần về một hình thức trang trí thông 

dụng và được biết đến phổ biến cho một loại hàng hoá cụ thể. 
- Dấu hiệu có khả năng tạo ra một ấn tượng thương mại khác biệt với 

bất kỳ dấu hiệu từ nào đi kèm. 
- Và một số đặc điểm khác có thể chỉ ra cấu hình sản phẩm hoặc thiết 

kế có sự nhận diện về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ. 
b. Pháp luật Việt Nam 
Pháp luật Việt Nam không có quy định thế nào là dấu hiệu có sự phân 

biệt tự thân mà chỉ liệt kê các trường hợp dấu hiệu không có khả năng phân 
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biệt. Nếu không rơi vào những trường hợp loại trừ này thì nhãn hiệu được coi 
là có khả năng phân biệt, như:  

- Các hình và hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn 
ngữ không thông dụng, trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được.  

- Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của 
hàng hóa, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường 
xuyên, nhiều người biết đến.  

- Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, 
số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc 
tính khác mang tính mô tả hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã 
được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu.  

- Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể 
kinh doanh.  

- Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ.  
Có thể thấy, nếu như pháp luật của Hoa Kỳ đưa ra những nguyên tắc 

nhằm xác định các dấu hiệu có khả năng phân biệt tự thân. Còn pháp luật Việt 
Nam thì lại liệt kê những trường hợp dấu hiệu không có tính phân biệt; nếu 
không thuộc những tình huống trên thì có thể hiểu dấu hiệu có khả năng phân 
biệt. Quy định này tuy rõ ràng, nhưng quy định không hết các trường hợp loại 
trừ, có thể gây ra những bất cập trong quá trình thực thi pháp luật.  
3.1.2 Sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng (Secondary Meaning) 
3.1.2.1 Khái niệm 

Sự phân biệt qua quá trình sử dụng được hiểu là một liên kết trong tâm 
trí của người mua giữa dấu hiệu và nguồn duy nhất nhận diện sản phẩm.  
3.1.2.2 Cách thức xác định 

Để một dấu hiệu có được sự phân biệt qua quá trình sử dụng thì cần một 
thời gian đủ dài để người tiêu dùng có thể nhận biết về một dấu hiệu đại diện 
cho hàng hoá, dịch vụ nhất định.  

a. Pháp luật Hoa Kỳ 
Theo quy định của Hoa Kỳ, chủ thể nộp đơn phải chứng minh được dấu 

hiệu đã có được sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng bằng hai cách:  
(i) Dấu hiệu cấu thành HATTTM đã được sử dụng độc quyền và liên tục 

trong vòng năm năm trước thời điểm tuyên bố;  
(ii) Nếu có bằng chứng chứng tỏ rằng các dấu hiệu này chỉ liên hệ với 

một công ty nhất định. Dựa trên: 
- Bằng chứng trực tiếp: ý kiến và kết quả khảo sát từ người tiêu dùng. 
- Bằng chứng gián tiếp: thời gian, mức độ và tính độc quyền của việc 

sử dụng nhãn hiệu; Số lượng và cách thức quảng cáo; Doanh số bán hàng và 
số lượng khách hàng; Thị phần;… 
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Rõ ràng, những tiêu chí này mang tính khách quan hơn các tiêu chí được 
đề cập đến trong phần đánh giá về dấu hiệu có sự phân biệt tự thân. Trên thực 
tế, không phải tất cả các tiêu chí đều có giá trị như nhau mà căn cứ từng trường 
hợp cụ thể.  

b. Pháp luật Việt Nam  
Điểm a, c, đ Khoản 2 Điều 74 Luật SHTT Việt Nam cũng đề cập đến dấu 

hiệu có được sự phân biệt qua quá trình sử dụng, là dấu hiệu:“đã và đang được 
sử dụng với chức năng nhãn hiệu và được người tiêu dùng biết đến một cách 
rộng rãi và nhờ đó nhãn hiệu đã đạt được khả năng phân biệt đối với hàng 
hoá, dịch vụ liên quan”5. Như vậy, dấu hiệu được coi là có được sự phân biệt 
qua quá trình sử dụng chỉ khi thoả mãn điều kiện cần (đã và đang sử dụng với 
chức năng nhãn hiệu) và điều kiện đủ (được người tiêu dùng biết đến một cách 
rộng rãi). Người nộp đơn cần phải cung cấp bằng chứng chứng minh về sự sử 
dụng rộng rãi của nhãn hiệu, có thể bao gồm: “(thời gian bắt đầu sử dụng, 
phạm vi, mức độ sử dụng hiện nay... trong đó nhãn hiệu chỉ được coi là “được 
sử dụng” khi việc sử dụng đó được tiến hành trong các hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, thương mại, quảng cáo, tiếp thị hợp pháp) và bằng chứng về khả 
năng phân biệt của nhãn hiệu đối với hàng hoá, dịch vụ liên quan của chủ 
nhãn hiệu…”6.  

Có thể thấy, những bằng chứng này đưa ra chỉ chứng minh được điều 
kiện cần (đã và đang được sử dụng), còn làm thế nào biết được người tiêu 
dùng có biết đến dấu hiệu một cách rộng rãi hay chưa thì lại đang bỏ ngỏ (điều 
kiện đủ). Hay bằng chứng về “khả năng phân biệt của dấu hiệu” thì không 
được giải thích rõ. Vì thiếu hệ thống đánh giá nên việc chứng minh phụ thuộc 
hoàn toàn vào chủ quan của nguyên đơn, bị đơn hoặc tòa án. Hoặc vấn đề 
khác, pháp luật Việt Nam có quy định về sự phân biệt của nhãn hiệu thông 
qua quá trình sử dụng nhưng không nêu rõ về thời gian cụ thể là bao lâu, như 
trong pháp luật Hoa Kỳ (tối thiểu là năm năm). Điều này gây khó khăn cho 
quá trình nộp đơn đăng ký. 
3.2 Các dấu hiệu mang tính phi chức năng 
3.2.1 Khái niệm về dấu hiệu phi chức năng 

Trong Luật Laham của Hoa Kỳ không có khái niệm về dấu hiệu mang 
tính chức năng nhưng các nhà làm luật cũng thể hiện rõ quan điểm là không 
bảo hộ những dấu hiệu mang tính chức năng (Điều 1052 (e) (5) và Điều 43 (a) 
(3) – Đạo Luật Lanham). Còn trong quá trình thực thi pháp luật, bản Thuyết 
minh về bồi thường của Viện Luật Hoa Kỳ, đã đưa ra quy định về dấu hiệu 

 
5 Điểm 39.5 (a) Thông tư số 01/2017 ngày 14/02/2007 của Bộ KH&CN. 
6 Điểm 39.5 (b) Thông tư số 01/2017 ngày 14/02/2007 của Bộ KH&CN. 
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mang tính chức năng:“là những dấu hiệu đem lại những lợi ích cho việc sản 
xuất, marketing hoặc việc sử dụng hàng hoá, dịch vụ mà những lợi ích này 
không liên quan đến việc chỉ ra nguồn gốc sản xuất, những đối tượng này rất 
cần thiết cho các chủ thể khác sử dụng để đạt được hiệu quả cạnh tranh và 
không có đối tượng tương đương thay thế”7. Khái niệm này đã được khá nhiều 
toà án tại Hoa Kỳ áp dụng, vì nó vừa đưa ra các tiêu chí xác định dấu hiệu 
mang tính chức năng, vừa đảm bảo nhu cầu cạnh tranh của các chủ thể. Bên 
cạnh đó, một số toà án cũng có thêm nhiều cách thức khác để tiếp cận khái 
niệm dấu hiệu chức năng. Vậy dấu hiệu mang tính phi chức năng là những dấu 
hiệu không có những đặc điểm trên. 
3.2.2 Các loại dấu hiệu mang tính chức năng 

Nếu căn cứ vào hình thức bên ngoài của sản phẩm thì tính chức năng có 
thể chia thành: 

- Dấu hiệu hữu ích: là những kết cấu kỹ thuật chính yếu tạo thành sản 
phẩm và mang lại cho sản phẩm những tính năng, công dụng vượt trội hơn so 
với các sản phẩm cùng loại khác. 

- Dấu hiệu thẩm mỹ: mang tính mỹ thuật (Aesthetic) 
Do tính phức tạp cũng như trừu tượng của dấu hiệu thẩm mỹ nên mặc dù 

được pháp luật của một số quốc gia quy định bảo hộ nhưng trên thực tế, khó 
xác định loại dấu hiệu này. Hầu hết các tiêu chí dùng để xác định tính chức 
năng đều áp dụng cho dấu hiệu hữu ích. Luận án, cũng chỉ giới hạn đến cách 
thức xác định các dấu hiệu mang tính chức năng hữu ích. 
3.2.3 Cơ sở xác định dấu hiệu mang tính chức năng 
3.2.3.1 Theo pháp luật Hoa Kỳ 

Pháp luật Hoa Kỳ thường dựa vào bộ tiêu chí “Morton – Norwich” để 
xác định dấu hiệu có tính hữu ích. Bao gồm: 

- Dựa vào sự tồn tại của một bằng sáng chế đã hết hạn bảo hộ. 
- Dựa trên những quảng cáo, giới thiệu về những ưu thế của HATTTM 
- Có sẵn các thiết kế khác có thể thay thế. 
- Đây là thiết kế đặc biệt có kết quả từ một phương pháp sản xuất đơn 

giản hơn hoặc rẻ hơn. 
Tóm lại, pháp luật Hoa Kỳ khi đánh giá về dấu hiệu mang tính chức năng 

thường khá linh hoạt. Bởi vì khả năng phân biệt mới chính là yếu tố cơ bản 
trong việc bảo hộ nhãn hiệu hướng tới mục đích tránh sự nhầm lẫn của người 
tiêu dùng. Khi đánh giá dấu hiệu có mang chức năng, toà án Hoa Kỳ thường 
chú trọng đến tiêu chí dấu hiệu có đối tượng nào thay thế không.  

 
7 Điều 6 – Bản Thuyết trình về bồi thường (1995). 
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3.2.3.2 Theo pháp luật Việt Nam  
Trong quy định của pháp luật Việt Nam, chưa có quy định về dấu hiệu 

mang tính chức năng như vấn đề đang nghiên cứu của Luận án. Tuy nhiên, 
trong một số quy định có liên quan có nhắc đến một số thuật ngữ tương tự: 

Thứ nhất, dấu hiệu thể hiện công dụng của hàng hoá, dịch vụ: Đây 
không phải quy định về dấu hiệu mang tính chức năng vì thuộc phần quy định 
về dấu hiệu mang tính mô tả. 

Thứ hai, dấu hiệu là cấu hình sản phẩm8: nội dung này cũng không quy 
định về dấu hiệu chức năng vì là thuộc về đánh giá tính phân biệt của dấu hiệu. 

Thứ ba, dấu hiệu ba chiều. Luật SHTT Việt Nam có quy định công nhận 
bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu ba chiều9, nhưng không có hướng dẫn đánh giá 
tính phân biệt của nhãn hiệu hình khối. Các dấu hiệu ba chiều muốn được bảo 
hộ là nhãn hiệu  thì cần phải chứng minh đã có sự phân biệt thông qua quá 
trình sử dụng. Hoặc nếu dấu hiệu ba chiều có tính chức năng nhưng lại có thể 
chứng minh được sự phân biệt do đã có thời gian bảo hộ độc quyền là sáng 
chế hoặc kiểu dáng công nghiệp thì có được bảo hộ là nhãn hiệu tại Việt Nam 
không? Căn cứ từ chối trong trường hợp này là gì?. Đây là những nội dung 
bất cập mà pháp luật Việt Nam hiện hành chưa giải quyết được. 

Tóm lại, Luật SHTT Việt Nam có một số quy định có vẻ như tương đồng 
với dấu hiệu mang tính chức năng. Nhưng khi phân tích chi tiết về ngữ nghĩa 
và cách diễn đạt thì lại không phải. Cần thiết phải có quy định về dấu hiệu 
mang tính chức năng là một điều kiện độc lập để từ chối bảo hộ nhãn hiệu. 
Không thể xếp điều kiện này chung với điều kiện về tính phân biệt của dấu 
hiệu và khả năng gây nhầm lẫn với các dấu hiệu được bảo hộ khác.  
3.3 Không có khả năng gây nhầm lẫn với các dấu hiệu đã được pháp 

luật bảo hộ  
Nội dung của phần này thường được áp dụng trong hai trường hợp. (i) 

Thứ nhất, nếu dấu hiệu nộp đơn có khả năng gây nhầm lẫn với các dấu hiệu 
có trước đã được pháp luật bảo hộ thì dấu hiệu nộp đơn sẽ bị từ chối cấp văn 
bằng vì không có sự phân biệt. (ii) Thứ hai, chủ sở hữu những dấu hiệu đã 
đăng ký được bảo hộ khi bị dấu hiệu gây nhầm lẫn vi phạm. Trên thực tế, 
những quy định này thường được thực thi trong trường hợp thứ hai.  
3.3.1 Khái niệm dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn 

Dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn là những dấu hiệu được sử dụng trên 
hàng hoá, dịch vụ, khi người tiêu dùng nhìn thấy các dấu hiệu này sẽ cho rằng 

 
8 Điểm n Khoản 2 Điều 74 – Luật SHTT Việt Nam: dấu hiệu không được bảo hộ là nhãn hiệu nếu 

trùng với kiểu dáng sản phẩm. 
9 Khoản 1 Điều 72 Luật SHTT Việt Nam. 
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(hiểu lầm) hàng hoá, dịch vụ có cùng nguồn gốc hoặc có liên kết với một dấu 
hiệu đã được bảo hộ trước đó.  
3.3.2 Phân loại khả năng gây nhầm lẫn của các dấu hiệu 
3.3.2.1 Nhầm lẫn giữa các dấu hiệu 
3.3.2.2 Nhầm lẫn về nguồn gốc sản phẩm 
3.3.2.3 Nhầm lẫn về sự liên kết kinh tế 
3.3.2.4 Nhầm lẫn sau bán hàng 
3.3.3 Các tiêu chí đánh giá dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn theo pháp 

luật Hoa Kỳ 
Tại Hoa Kỳ, căn cứ pháp lý để loại trừ sự bảo hộ đối với những dấu hiệu 

trùng hoặc tương tự có khả năng gây nhầm lẫn với dấu hiệu được sử dụng 
trước và được pháp luật bảo hộ quy định tại Điều 32 (1) – Bộ luật Lanham. 
Tuy nhiên, tuỳ từng toà án khi xét xử các tranh chấp cụ thể sẽ đưa ra các tiêu 
chí xác định vi phạm. Các tiêu chí đánh giá này chỉ đơn thuần là hướng dẫn 
xem các dấu hiệu đang tranh chấp có khả năng bị nhầm lẫn hay không, chứ 
không mang tính bắt buộc phải thực hiện. Các tiêu chí này là tổng hợp của 
nhiều yếu tố khác nhau và sẽ thay đổi tuỳ theo từng trường hợp cụ thể, bao 
gồm: 
3.3.3.1 Mức độ tương tự của các dấu hiệu 
3.3.3.2 Sức mạnh dấu hiệu của chủ sở hữu  
3.3.3.3 Sự nhầm lẫn thực tế  
3.3.3.4 Ý định của bị đơn  
3.3.3.5 Sự tương đồng về hàng hoá, kênh tiếp thị và kênh phân phối  
3.3.3.6 Một số tiêu chí đánh giá khác 

Tóm lại, các bài kiểm tra trong pháp luật Hoa Kỳ khi đánh giá về các dấu 
hiệu có khả năng gây nhầm lẫn tương đối toàn diện, giúp việc đưa ra kết luận 
một cách chính xác. Các tiêu chí khi đánh giá được xét trên các phương diện 
về phía người tiêu dùng, về bên có dấu hiệu được bảo hộ, bên vi phạm và các 
yếu tố mang tính khách quan. 
3.3.4 Các tiêu chí đánh giá dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn theo pháp 

luật Việt Nam  
3.3.4.1 Theo quy định của pháp luật bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp 

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, khi xem xét hồ sơ đăng ký bảo 
hộ nhãn hiệu sẽ đánh giá sự tương tự với các dấu hiệu đối chứng, bao gồm: 
nhãn hiệu đã đăng ký, nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu được sử dụng và thừa 
nhận rộng rãi, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp. Việc 
đánh giá này dựa trên hai tiêu chí sau: 

a. Sự tương tự của dấu hiệu 
Dựa trên sự so sánh về cấu trúc hoặc/và nội dung hoặc/và cách phát âm 

hoặc/và ý nghĩa hoặc/và hình thức thể hiện.  
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b. Sự tương tự về hàng hoá, dịch vụ 
Hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ bị coi là trùng hoặc tương tự nhau (cùng 

loại) khi chúng có cùng bản chất và cùng chức năng, mục đích sử dụng; 
hoặc được đưa ra thị trường theo cùng một kênh thương mại.  

c. Các tiêu chí khác 
Tại Điểm 39.8, Thông tư 01/2007/TT – BKHCN có nhắc đến thêm một 

tiêu chí khác khi đánh giá dấu hiệu xem xét bị coi là có khả năng gây nhầm 
lẫn với dấu hiệu đối chứng nếu gây “sự lầm tưởng của người tiêu dùng” về 
nguồn gốc sản phẩm. Nhưng cụ thể nội dung này như thế nào thì pháp luật 
không đề cập tới. Trong giải quyết tranh chấp, các cơ quan có thẩm quyền 
cũng ít khi sử dụng chứng cứ này. Mặc dù đây là một tiêu chí quan trọng để 
xác định xem người tiêu dùng có thật sự nhầm lẫn hay không. 
3.3.4.2 Theo quy định về cạnh tranh không lành mạnh 

Điều 130 – Luật SHTT quy định về cạnh tranh không lành mạnh, theo đó 
pháp luật bảo hộ các chỉ dẫn thương mại khỏi hành vi xâm phạm từ các dấu 
hiệu tương tự có khả năng gây nhầm lẫn. Các chỉ dẫn thương mại được liệt kê 
tại điều này gồm có hai nhóm: (1) các đối tượng có thể được bảo hộ quyền sở 
hữu công nghiệp (SHCN) như: nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý; 
và (2) các chỉ dẫn thương mại khác: biểu tượng kinh doanh, khẩu hiệu kinh 
doanh, kiểu dáng bao bì của hàng hoá, nhãn hàng hoá. 

 Chủ thể yêu cầu xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sử dụng 
chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn phải cung cấp các chứng cứ chứng minh: (i) 
Chủ thể kinh doanh đã sử dụng chỉ dẫn thương mại một cách rộng rãi, ổn định, 
được nhiều người tiêu dùng tại Việt Nam biết đến; (ii) Bên bị yêu cầu xử lý 
đã sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, 
phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, phương tiện quảng cáo; (iii) 
Bên bị yêu cầu xử lý tiếp tục sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn mặc 
dù đã được chủ thể quyền yêu cầu chấm dứt việc sử dụng hoặc thay đổi chỉ 
dẫn đó. Theo các quy định này, chưa đề cập đến điều kiện: chỉ dẫn thương mại 
phải có được sự phân biệt mới đủ điều kiện bảo hộ.  

Nhìn chung, các tiêu chí đánh giá dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn 
trong pháp luật Việt Nam còn tương đối ít, chỉ dựa trên hai yếu tố cơ bản: sự 
tương tự của dấu hiệu và sự tương tự của hàng hoá, dịch vụ. Các tiêu chí này 
mặc dù là quan trọng nhưng chưa mang tính bao quát hành vi vi phạm. Còn 
trong quy định pháp luật về bảo hộ chỉ dẫn thương mại thì các tiêu chí đánh 
giá khả năng gây nhầm lẫn cũng hết sức chung chung chưa rõ ràng.  
3.4 Dấu hiệu không vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức xã hội 

Đây là điều kiện đủ để HATTTM được pháp luật bảo hộ. Mỗi quốc gia 
sẽ có các quy định riêng về vấn đề này.   
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CHƯƠNG 4 HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM LIÊN 
QUAN ĐẾN CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO HỘ HATTTM 

 
4.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện hành 
4.1.1 Phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết 
4.1.2 Đáp ứng với nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam 
4.1.3 Ghi nhận quyền hợp pháp của các chủ sở hữu  
4.1.4 Nhằm bảo vệ lợi ích công cộng và môi trường kinh doanh bình đẳng 
4.1.5 Nhằm bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng 
4.2 Định hướng hoàn thiện pháp luật liên quan đến bảo hộ HATTTM  
4.2.1 Pháp luật Việt Nam cần hài hoà với xu hướng pháp luật của các nước 

trên thế giới. 
Pháp luật Việt Nam cần phù hợp với các cam kết quốc tế đã ký kết, cũng 

như xu hướng chung của pháp luật các nước nhằm tạo môi trường kinh doanh 
lành mạnh, tiến bộ để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư và phát triển. 
4.2.2 Cần vận dụng linh hoạt kinh nghiệm của các nước khi áp dụng vào 

Việt Nam.  
Việt Nam và Hoa Kỳ khác biệt cơ bản về hệ thống chính trị và pháp luật, 

kinh tế xã hội... Cho nên không thể áp dụng toàn bộ quy định của Hoa Kỳ về 
HATTTM cho Việt Nam; trước mặt chưa cần thiết phải có quy định về 
HATTTM mà nên bảo vệ thông qua các quy định có liên quan. Nội dung này 
phù hợp với một số nước thuộc liên minh Châu Âu, Trung Quốc…  
4.2.3 Hoàn thiện các quy định có liên quan với bảo hộ HATTTM  

Hai hệ thống pháp luật có liên quan đến bảo hộ HATTTM là pháp luật 
về bảo hộ nhãn hiệu và pháp luật cạnh tranh không lành mạnh. 
4.3 Một số đề xuất nhằm sửa đổi, bổ sung một số quy định của Việt 

Nam liên quan đến việc bảo hộ hình ảnh thương mại 
4.3.1 Mở rộng khái niệm về nhãn hiệu 

Trong bối cảnh Việt Nam đã tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do 
và đã cam kết thực hiện nhiều nghĩa vụ quốc tế, nhất là trong lĩnh vực về 
SHTT, Việt Nam cam kết mở rộng đối tượng được bảo hộ là nhãn hiệu. Quy 
định này cũng có mục đích nhằm thu hẹp khoảng cách giữa khái niệm nhãn 
hiệu và HATTTM. Cụ thể là mở rộng nhãn hiệu được bảo hộ là dấu hiệu âm 
thanh.  
4.3.2 Đối với các quy định liên quan đến tính phân biệt của nhãn hiệu 
4.3.2.1 Hoàn thiện các quy định về dấu hiệu bị loại trừ do không có khả năng 

phân biệt 
Bổ sung hai trường hợp loại trừ bảo hộ nhãn hiệu đối với những dấu hiệu 

không có khả năng phân biệt được quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật SHTT, 
gồm: dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên gọi của giống cây trồng; dấu hiệu 
mất tính phân biệt do trở thành tên chung của hàng hoá, dịch vụ;  
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4.3.2.2 Bổ sung tiêu chí đánh giá dấu hiệu có được sự phân biệt thông qua 
quá trình sử dụng  

- Bổ sung bằng chứng khảo sát người tiêu dùng: Đây là chứng cứ trực 
tiếp, khá quan trọng khi đánh giá một dấu hiệu có khả năng phân biệt hay 
không.  

- Bổ sung quy định về thời gian sử dụng dấu hiệu: tối thiểu là 05 năm.  
- Một số bằng chứng khác chứng minh về sự phân biệt. Như: số lượng, 

cách thức và ngân sách đầu tư cho quảng cáo; Doanh số bán hàng và số lượng 
khách hàng; Thị phần;... 
4.3.3 Đối với các quy định về dấu hiệu mang tính chức năng 

Pháp luật Việt Nam bổ sung căn cứ để từ chối bảo hộ những nhãn hiệu 
ba chiều có tính chức năng có thể bao gồm: 

- Dấu hiệu có nguồn gốc từ một sáng chế.  
- Dấu hiệu có được từ bản chất tự nhiên của hàng hoá.  
- Dấu hiệu có thể tìm thấy trong quảng cáo, chào bán sản phẩm.  
Quy định này phù hợp với pháp luật của một số nước tuy không có quy 

định về HATTTM nhưng vẫn không công nhận bảo hộ đối với dấu hiệu mang 
tính chức năng là nhãn hiệu. 
4.3.4 Đối với các quy định về dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn  
4.3.4.1  Pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp 

a. Bổ sung các tiêu chí đánh giá dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn  
- Bổ sung tiêu chí về sự nhầm lẫn của người tiêu dùng: đây là tiêu chí cần 

thiết vì là căn cứ xác thực xem các dấu hiệu có xảy ra nhầm lẫn hay không. 
- Bổ sung tiêu chí về sức mạnh của dấu hiệu được bảo hộ: các dấu hiệu 

càng có tính phân biệt, càng được thị trường công nhận thì khả năng một chủ 
thể khác sử dụng dấu hiệu tương tự trong kinh doanh một cách vô ý càng thấp, 
trừ khi là cố tình vi phạm. 

b. Loại bỏ và sửa đổi một số quy định liên quan đến các dấu hiệu 
có khả năng gây nhầm lẫn. 

- Loại bỏ một số quy định không cần thiết: kết luận về khả năng gây nhầm 
lẫn của dấu hiệu với nhãn hiệu đối chứng. 

- Khái quát hoá về mối quan hệ nhân quả giữa dấu hiệu nộp đơn và dấu 
hiệu đối chứng: có sự liên kết đến việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa các 
dấu hiệu xem xét và dấu hiệu đối chứng thì có thể dẫn đến hành vi vi phạm.  
4.3.4.2 Pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh 

a. Quy định mở rộng đối tượng được bảo hộ 
Theo pháp luật Việt Nam, các dấu hiệu bảo hộ theo pháp luật cạnh tranh 

không lành mạnh bao gồm các chỉ dẫn thương mại như: nhãn hiệu, tên thương 
mại, biểu tượng kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng 
bao bì của hàng hoá và nhãn hàng hoá… Các dấu hiệu hiệu này có thể hiểu 



 23 

tương đương như HATTTM nhưng phạm vi dấu hiệu hẹp hơn, như không bao 
gồm cách trang trí cửa hàng. Trên thực tế, cách thức trang trí cửa hàng cũng 
là một trong những yếu tố làm nên thương hiệu cho sản phẩm, dịch vụ và là 
kết quả đầu tư của doanh nghiệp. Do đó, cần thiết phải bổ sung bảo hộ thiết 
kế cửa hàng trong quy định về chỉ dẫn thương mại theo Khoản 2 Điều 130 – 
Luật SHTT Việt Nam. 

b. Bổ sung quy định về điều kiện được bảo hộ 
Để yêu cầu xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh, người yêu cầu cần 

phải cung cấp các chứng cứ nhằm chứng minh các vấn đề sau: 
- Chủ thể kinh doanh đã sử dụng các chỉ dẫn thương mại trên hàng hóa/ 

dịch vụ và các dấu hiệu (chỉ dẫn) này đã có khả năng phân biệt so với các sản 
phẩm cùng loại khác.  

- Bên bị yêu cầu xử lý đã sử dụng trong thực tế các chỉ dẫn thương mại 
một cách trái phép trên hàng hóa, dịch vụ,  

- Gây thiệt hại về doanh thu, lợi nhuận và uy tín của bên yêu cầu xử lý. 
4.4 Một số đề xuất trong việc thực thi pháp luật  
4.4.1  Đối với cơ quan quản lý 

 Cụ thể ở đây là Cục SHTT cần hoàn thiện cổng thông tin về quản lý và 
tra cứu dữ liệu, nhằm cung cấp thông tin tra cứu và dữ liệu cho doanh nghiệp 
cũng như các chủ thể khác.  
4.4.2 Đối với toà án xét xử 

Trong quá trình thực thi pháp luật, toà án và các cơ quan chuyên môn 
cũng cần phối hợp tốt để đảm bảo các thủ tục cần thiết, nhanh chóng, không 
kéo dài thời gian xét xử các vụ án kinh tế. Cũng cần thiết phải nghiên cứu, tập 
hợp các bản án đã xét xử liên quan để có cơ sở hình thành các án lệ. Đồng 
thời, Toà án nhân dân tối cao cũng cần tổ chức thường xuyên hoạt động tổng 
kết, rút kinh nghiệm về nghiệp vụ giải quyết tranh chấp cho toà án các cấp. 
4.4.3 Đối với các doanh nghiệp 
4.4.3.1 Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu  

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu được coi là bằng chứng hợp pháp chứng minh 
thời điểm doanh nghiệp được bảo hộ độc quyền nhãn hiệu.  
4.4.3.2 Lựa chọn dấu hiệu được bảo hộ 

Doanh nghiệp cần tìm các dấu hiệu có tính phân biệt cao khi sử dụng để 
chỉ nguồn gốc sản phẩm, vì sẽ ít khi xảy ra nhầm lẫn với dấu hiệu khác. 
4.4.3.3 Lưu trữ hồ sơ về việc sử dụng dấu hiệu 

Doanh nghiệp cũng nên lưu trữ hồ sơ chứng từ một cách đầy đủ, thể hiện 
sự hợp pháp, độc quyền trong việc sử dụng dấu hiệu.   
4.4.3.4 Trong quá trình giải quyết tranh chấp 

Doanh nghiệp nên chủ động cung cấp cho toà án những bằng chứng, 
chứng cứ thu thập được để phục vụ cho quá trình giải quyết tranh chấp.  
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KẾT LUẬN 
 

Thông qua việc nghiên cứu, nội dung của Luận án “Pháp luật về bảo 
hộ HATTTM” đã đạt được một số kết luận như sau: 

1. Quy định về HATTTM được ban hành dựa trên cơ sở đảm bảo sự 
cạnh tranh lành mạnh giữa các chủ thể trong nền kinh tế. HATTTM có vai trò 
chính là xác định nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ. Do đó, khi được pháp luật 
công nhận thì HATTTM sẽ được bảo hộ tương đương với nhãn hiệu và chủ 
sở hữu cũng có các quyền lợi giống như nhãn hiệu. 

2. Dấu hiệu có thể bảo hộ là HATTTM khác đa dạng. Nghĩa là tổng thể 
của các dấu hiệu bên ngoài của sản phẩm, có thể tạo nên sự nhận diện về nguồn 
gốc của hàng hoá, dịch vụ. 

3. Một dấu hiệu muốn được pháp luật bảo hộ là HATTTM cần thoả mãn 
các điều kiện sau: (i) dấu hiệu phải có sự phân biệt; (ii) dấu hiệu mang tính 
phi chức năng; (iii) dấu hiệu không có khả năng gây nhầm lẫn với các dấu 
hiệu được bảo hộ khác; (iv) dấu hiệu cũng không thuộc trường hợp cấm pháp 
luật và đạo đức xã hội. 

4. Pháp luật Việt Nam không có quy định về HATTTM nhưng vẫn có 
những nội dung tương đương có thể bảo hộ các đối tượng này theo quy định 
của pháp luật bảo hộ nhãn hiệu và cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên, 
các quy định này vẫn còn một số bất cập, gây vướng mắc trong quá trình thực 
thi pháp luật. Trước mắt Việt Nam chưa cần thiết phải xây dựng mới các quy 
phạm pháp luật mới về HATTTM mà nên hoàn thiện các quy định có liên 
quan.  

5. Thông qua việc phân tích, so sánh quy định của pháp luật các nước 
có quy định về HATTTM và pháp luật Việt Nam, Luận án tổng hợp và đề xuất 
một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật. 

6. Một số nội dung mà Luận án còn bỏ ngỏ, chưa đề cập đến như: vấn 
đề về nhượng quyền thương mại liên quan đến HATTTM; hay đánh giá hành 
vi vi phạm và cách thức áp dụng các biện pháp luật định để xử lý hành vi xâm 
phạm HATTTM.   

Mặc dù, tác giả đã đầu tư rất nhiều công sức nhưng chắc chắn Luận án 
vẫn không tránh khỏi một số sai sót, tác giả rất mong nhận được những nhận 
xét quý báu của Quý thầy cô và các nhà nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện 
Luận án của mình. 
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PHỤ LỤC 1: Tổng hợp các tiêu chí đánh giá của Toà án Hoa Kỳ 
về dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn 

 
STT TOÀ ÁN BÀI KIỂM TRA 

1 Toà án 
khu vực  

I 

1. Sự tương tự về dấu hiệu 
2. Sự tương tự về hàng hóa 
3.  Mối quan hệ giữa các kênh bán hàng của các bên 
4. Mối quan hệ giữa hình thức quảng cáo của các bên 
5. Nhóm khách hàng mua tiềm năng 
6. Bằng chứng thực tế của sự nhầm lẫn 
7. Ý định của bị đơn về việc chọn dấu hiệu 
8. Mức độ mạnh dấu hiệu của nguyên đơn 

2 Toà án 
khu vực 

II 

1. Độ mạnh dấu hiệu của người sử dụng sau  
2. Bằng chứng về sự tương tự giữa hai dấu hiệu 
3. Sự tương đồng của các hàng hoá 
4. Khả năng thu hẹp khoảng cách với người sở hữu 
trước đây 
5. Bằng chứng tthực tế của sự nhầm lẫn 
6. Cơ sở của bị đơn trong việc chọn dấu hiệu. 
7. Chất lượng hàng hóa của bị đơn 
8. Sự tinh tế của người mua 

3 Toà án 
khu vực  

III 

1. Mức độ tương tự giữa các dấu hiệu  
2. Mức độ mạnh dấu hiệu của chủ sở hữu 
3. Giá của hàng hóa và các yếu tố khác thể hiện mức 
độ dự kiến của việc quan tâm và chú ý của khách 
hàng khi mua sản phẩm. 
4. Thời gian mà bị đơn sử dụng dấu hiệu mà không 
có bằng chứng thực tế về khả năng phát sinh sự nhầm 
lẫn 
5. Ý định của bị đơn trong việc chọn dấu hiệu 
6. Bằng chứng thực tế về sự nhầm lẫn 
7. Mặc dù hàng hóa không cạnh tranh nhưng được 
bán trên thị trường thông qua cùng một kênh thương 
mại và quảng cáo trên cùng một phương tiện truyền 
thông 
8. Mục tiêu bán hàng của các bên là như nhau 
9. Mối quan hệ của hàng hóa trong tâm trí của khách 
hàng do tính tương tự của chức năng 
10. Một số bằng chứng thực tế khác cho rằng khách 
hàng có thể đang chờ đợi nguyên đơn sản xuất một 
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loại sản phẩm trong thị trường của bị đơn hoặc có 
khả năng mở rộng vào thị trường đó. 

4 Toà án 
khu vực  

IV 

1. Khả năng phân biệt của dấu hiệu 
2. Sự tương tự của hai dấu hiệu 
3. Sự tương tự của hàng hóa, dịch vụ mà dấu hiệu đó 
nhận diện  
4. Sự tương tự của cơ sở vật chất hai bên đương sự 
sử dụng trong kinh doanh 
5. Sự tương tự hình thức quảng cáo được sử dụng 
bởi hai đương sự  
6. Ý định của bị đơn 
7. Sự nhầm lẫn thực tế 

5 Toà án 
khu vực  

V 

1. Kiểu của dấu hiệu bị cáo buộc vi phạm  
2. Sự tương tự của hai dấu hiệu 
3. Sự tương tự của hàng hóa hoặc dịch vụ 
4. Sự nhận biết của các cửa hàng bán lẻ và mua hàng 
5. Sự nhận biết của phương tiện quảng cáo được sử 
dụng 
6. Ý định của bị đơn 
7. Bằng chứng thực tế của nhầm lẫn 

6 Toà án 
khu vực  

VI 

1. Mức độ mạnh dấu hiệu của nguyên đơn  
2. Sự liên quan của hàng hóa, dịch vụ được chào bán 
bởi các bên 
3. Sự tương tự của các dấu hiệu 
4. Bằng chứng thực tế của sự nhầm lẫn 
5. Các kênh quảng cáo được sử dụng bởi các bên. 
6. Mức độ quan tâm của người mua 
7. Ý định của bị đơn 
8. Khả năng của các bên về việc mở rộng các dòng 
sản phẩm sử dụng dấu hiệu. 

7 Toà án 
khu vực  

VII 

1. Mức độ tương tự giữa dấu hiệu xuất hiện và gợi ý 
2. Sự  tương tự của sản phẩm có tên được sử dụng 
3. Khu vực và cách thức được sử dụng 
4.  Khả năng chú ý của người tiêu dùng  
5. Mức độ mạnh của dấu hiệu người khiếu nại 
6. Sự nhầm lẫn thực tế 
7.  Ý định là một phần của cáo buộc vi phạm  

8 Toà án 
khu vực  

VIII 

1. Mức độ mạnh dấu hiệu của người sở hữu 
2. Mức độ tương tự giữa dấu hiệu của người sở hữu 
và dấu hiệu bị cáo buộc vi phạm 
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3. Mức độ cạnh tranh của các sản phẩm 
4. Dấu hiệu bị cáo buộc vi phạm có là ngoại lệ với 
hàng hoá mang nhãn hiệu của người sở hữu 
5. Tỷ lệ về sự nhầm lẫn thực tế 
6. Loại hàng hóa giá trị và điều kiện bán hàng 

9 Toà án 
khu vực  

IX 

1. Mức độ mạnh của dấu hiệu 
2. Sự tương đồng của hàng hóa 
3. Sự tương tự của dấu hiệu 
4. Bằng chứng của sự nhầm lẫn thực tế 
5. Kênh marketing được sử dụng 
6. Loại hàng hóa và mức độ chú ý khi mua của người 
tiêu dùng 
7. Ý định của bị đơn trong việc lựa chọn dấu hiệu 
8.  Khả năng mở rộng chủng loại hàng hóa 

10 Toà án 
khu vực  

X 

1. Mức độ tương đồng giữa các dấu hiệu 
2. Ý định của bị đơn trong việc chọn dấu hiệu 
3.  Bằng chứng của việc nhầm lẫn thực tế 
4.  Mối quan hệ trong việc sử dụng và kênh 
marketing khi giữa hàng hóa hoặc dịch vụ ra thị 
trường bởi các bên 
5. Mức độ lưu ý khi mua hàng của người tiêu dùng 
6.  Mức độ mạnh hay yếu của dấu hiệu 

11 Toà án 
khu vực  

XI 

1. Mức độ mạnh của dấu hiệu 
2.  Sự tương đồng của dấu hiệu  
3. Sự tương đồng của sản phẩm 
4. Sự tương đồng của kênh bán hàng và phân phối.  
5. Sự tương đồng của kênh truyền thông quảng cáo 
được sử dụng 
6. Ý định của bị đơn 
7. Nhầm lẫn thực tế 

12 Toà án 
phúc 
thẩm 

1. Mức độ mạnh của dấu hiệu của người sử dụng sau 
2.  Mức độ tương tự giữa hai dấu hiệu 
3. Sự tương đồng của hàng hóa  
4. Bằng chứng của sự nhầm lẫn thực tế  
5. Lòng trung thành của người sử dụng trong việc 
lựa chọn dấu hiệu 
6. Chất lượng hàng hóa của bị đơn 
7. Sự tinh tế của người mua 

13 Toà án 
liên bang 

1. Sự tương tự hoặc không tương tự của dấu hiệu 
(xét về tổng thể) 
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2.  Sự tương tự hoặc không tương tự và bản chất của 
hàng hóa, dịch vụ được mô tả trong một ứng dụng 
hoặc trong sự kết nối với dấu hiệu đã được sử dụng 
trước đây 
3. Hoạt động của các doanh nghiệp trong việc tiếp 
tục sử dụng các kênh thương mại 
4. Các điều kiện mà người mua được phục vụ trong 
bán hàng 
5. Sự nổi tiếng của dấu hiệu có trước (thị phần, 
quảng cáo, thời gian sử dụng…) 
6.  Số lượng và bản chất của dấu hiệu trong việc sử 
dụng trên hàng hóa tương tự  
7. Bản chất và mức độ của sự nhầm lẫn thực tế 
8. Khoảng thời gian sử dụng và điều kiện sử dụng 
mà không có bằng chứng về sự nhầm lẫn thực tế 
9. Sự đa dạng của hàng hóa sử dụng hoặc không sử 
dụng (house mark, family mark, product mark,…) 
10. Giao diện thị trường giữa người nộp đơn và 
người sở hữu trước của dấu hiệu  
11. Phạm vi mà người nộp đơn có quyền  loại trừ 
những người  khác sử dụng dấu hiệu trên sản phẩm 
của họ. 
12. Phạm vi tiềm năng của sự nhầm lẫn dù là nhầm 
lẫn tối thiểu hay đáng kể 
13. Bất kỳ sự xác minh thực tế nào đã được xác lập 
về ảnh hưởng của việc sử dụng 

Nguồn: (Dinwoodie et al., 2010) 
 


