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江炳滔律師 
江炳滔律師事務所
資深合夥人

序言

本書能順利製作有賴於香港理工大學於2013年12月邀請本
人作客席講師。相比過去十多年來本人曾主持的知識產權
講座，該次講座中的在席人士包括學生和一些80後才俊，
比較年輕。本書是通過講座中發問的問題和講議編輯製成
，書內載有知識產權基本知識等共24篇知識產權文章。本
人相信，讀者可透過本書和在席人士一樣分享講座中的實
務知識產權知識。

本書除可為讀者提供5種類別的知識產權基本知識外，還可
提醒讀者在實務中的一些不為意的侵權陷阱。對創業者和
正準備大展拳腳的企業，本書有一定的價值，能提供他們
需要知道的知識產權資料。相比下，本書會較容易明白。

藉此，本人希望讀者在閱讀本書(或當中文章)後能知道自己
工作上的某些關卡，他們需要「停一停和想一想」 — 并對
知識產權知識加以運用，從而避免意外地觸犯他人的知識
產權。



江炳滔律師簡介
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·      香港工商品牌保護陣線 

·      香港中小企經貿促進會 

·      潮僑工商塑膠聯合總會 

·      香港關鍵性零部件製造業協會 

·      香港遠紅外線協會 

·      深圳市玩具行業協會 

·      東莞市清溪港商企業協會 

·      香港汽車零部件工業協會 

·      香港經絡醫學會 

·      香港中醫骨傷學會

江炳滔律師為一間中小型律師行的見習律師，其後於1994
年正式成為香港執業律師。在本地一間大型律師行工作兩
年後，他於1996年成立了江炳滔律師事務所。由他執業至
今，其專業強項均為知識產權訴訟。

江炳滔律師法學學士（伯明翰大學）、Law Final（切斯特學院）
、法學專業證書（城市大學）為江炳滔律師事務所的資深合
夥人。

現時江炳滔律師主要處理版權和專利法的業務。他在知識產權
法範疇擁有超過二十年的執業經驗，為不少上市和私人公司提
供有關知識產權註冊的專業法律意見。此外，他亦為許多商業
組織、大學及法定機構提供有關商標法及專利法的專業法律意
見。同時他為香港工商品牌保護陣線及香港專利師協會的副會
長。

江炳滔律師熱心貢獻社會。他獲委任為下列的非牟利組織
的法律顧問：



·      國際商標協會 

·      亞洲專利代理人協會

·      香港專利師協會 

·      國際保護知識產權協會 

·      國際許可貿易工作者協會

蔡永杰律師簡介  
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蔡永杰律師（法學學士、法學專業證書）為江炳滔律師事
務所的合夥人。

蔡永杰律師主要處理爭議、無爭議知識產權事務、知識產
權交易及信息科技相關法律事務。蔡永杰律師曾被亞洲法
律傑出律師雜誌（AsiaLaw Leading Lawyers）評選為亞洲
區知識產權法律傑出律師。

蔡永杰律師是多個本地及國際專業協會的會員包括 :-

蔡永杰律師 
江炳滔律師事務所
合夥人
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陳達暢先生簡介  

陳達暢先生是本行註冊部門主管，陳先生主要負責為客戶提
供有關知識產權註冊服務，包括商標、外觀、專利及版權。
其範圍包括香港、中國、美國、歐盟及任何其他國家/地方。
陳先生並提供有關知識產權的法律意見，包括反對、徹銷、
侵權等等。
 
陳先生享有超過30年專業經驗，曾在本港一間提供上述服務
的著名律師行工作超過25年，其間陳先生負責管理一些大型
企業商標註冊，包括上市公司、銀行、飲食業、玩具公司等。

執業重點

陳先生經常就品牌保護、商標申請、起訴和登記、名稱審批
和知識產權的收購提供意見。他在知識產權事務方面擁有豐
富經驗，並曾參與一些有爭議的知識產權問題。他的客戶來
自世界各地各行各業。

代表性案例

·       為本地及跨國客戶就管理和保護其全
          球或地區商標組合提供諮詢。

·       戰略申請程序提供諮詢。

·       就跨越多個司法管轄區實施的品牌保
         護策略提供諮詢。

·       處理商標異議和取消，以及談判和解
         協議。
 

陳達暢先生
江炳滔律師事務所
註冊部門主管
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A.    註冊商標

訴訟力
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舉例             是一個由以下3個元素組成的商標:-

 

當發現侵權活動時，企業可否憑著註冊商標「有效地」
終止侵權活動呢？該字句「有效地」便是筆者本文章
的集中話題。

1.1

1.2     

1.3

1.     註冊商標技巧─訴訟力

當企業申請註冊時，被申請的商標可以是以上3個不
同元素的組合。

在企業註冊一個商標前，它不應忽視以下的重要問題:-

「若果商標載有多個元素，企業應以所有元素作為一個
商標來申請還是把當中的一個或一些元素作申請呢？」

1.4 在忽視上述話題或不知道上述話題的重要性時，企業
均會以所有元素作為一個商標以作申請。雖然這樣做
會增加註冊成功的機會（因其顯著性的原因），但卻
忽視了註冊商標的「訴訟性」。而註冊商標的「訴訟
性」是離不開侵權問題的。

1.5

 

（元素1）          (元素2)                 (元素3)

Dr. Kong             FOOTCARE



公眾混淆
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但若果侵權商標只是註冊商標的其中一個或一些元素
，就是說侵權商標並非與註冊商標「一模一樣」，根
據《商標條例》559章第18（2）條，上述1.6.1和1.6.2最
具殺傷力的打擊侵權活動方法便未必使用得上。

在現實中，一個註冊商標的訴訟力是在於它與侵權商
標的相近性。若果侵權商標與註冊商標是「一模一樣」
，註冊人不但可憑著《商標條例》559章第18（1）條
起訴侵權人，而且還可使用以下兩項最具訴訟力的方
法在短時間內終止侵權活動，甚至是懲罰侵權人:-

 1.6.1    以民事訴訟起訴侵權人侵犯註冊商標，並以簡易
             程序（即 O.14 Application for Summary Judgment）
          在兩三個月內永久禁制侵權人、和

 1.6.2     向「香港海關」舉報侵權活動。根據《商品說
           明條例》362章第9（2）條，「香港海關」會為 
           持有人持平—偵查侵權活動和/或起訴侵權人。

1.6

1.7 

1.8 根據該18（2）條，當侵權商標只是與註冊商標相似時
，持有人便需要向法庭證明侵權人使用侵權商標會令
「公眾混淆」。通常，被告人會在答辯時聲稱使用侵
權商標是不會混淆公眾。在各執一詞情況下，簡易程
序申請便不適用。那樣，持有人的民事訴訟便需要一
至兩年、甚至是更長久的法律程序才能到達正審。在
訴訟力上，以一個相似侵權商標的註冊商標來起訴侵
權人，訴訟程序或會是漫長和昂貴的。
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筆者從事知識產權訴訟超過二十年，他相信企業在註
冊一個商標前注意其訴訟力不單止是有利無弊，而且
是有需要的。

另一方面，「香港海關」在發現侵權商標只是註冊商
標的近親時，他們也會以更謹慎的態度來看待舉報。
刑事起訴侵犯註冊商標是一種嚴重罪行和經過嚴肅的
法律程序審訊。在考慮各種證據和在「疑點利益歸於
被告人」的香港法律精神下，「香港海關」或會拒絕
以近似註冊商標侵權的舉報。

1.11

從上述可看到當企業要申請註冊商標時，他們不應忽
視註冊商標的訴訟力。筆者建議企業應考慮以下:-

1.10.1    當侵權出現時，侵權商標會以企業整個註冊
           商標出現或只是商標的一部分（即元素）出現
          、和

 1.10.2    若果該商標的部分有顯著性（即Distinctive）和
           資源允許，企業應考慮在註冊整個商標之外， 
           也註冊該商標的部分。

1.10

1.9



根據《商標條例》559章第11條，一個富描述性的商標
基本上是會被拒絕申請為註冊商標的。若果一個文字
商標帶有描述產品（或服務）的特性，在一般情況下
，「商標註冊處」會拒絕其申請。

2.    文字商標—描述性—顯著性—訴訟策略  
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雖然富描述性的文字商標可能不能成功申請為註冊商
標，但擁有該文字商標的擁有人（「擁有人」）也會
受到普通法中的「影射」所保護。若果在沒有擁有人
同意下使用該文字商標，並用於相同或相關的行業上
，擁有人可憑著「影射」來起訴侵權人，並禁止侵權
人使用該文字商標和賠償損失等等。

要憑著「影射」來起訴侵權人，擁有人必須證明侵權
人使用該文字商標會誤導買家，使他們以為侵權人的
產品是擁有人的產品（「誤導條件」）。

影射法

誤導條件

2.1

2.2 

2.3

若果侵權人在侵權產品上並非使用擁有人的名稱，而
是侵權人本身的名稱或侵權產品上載有侵權人的聯絡
資料，擁有人要舉證「誤導條件」便更加吃力了。

2.5

從證據角度來看誤導條件，擁有人需要舉出大量文件
（包括合約、發票、宣傳文件等等）來證明文字商標
的知名度。在很多時候這是頗費氣力。有時在舉證時
擁有人便需要披露一些重要資料（例如客戶名稱、銷
售數量等等），更使證明困難重重。

2.4
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面對「商標註冊處」以描述性為由拒絕商標申請時，
申請人可考慮以下措施:-

「把文字商標的某部分變成圖案（「圖案商標A」，
或在文字商標的某部分演變成圖案外還在周邊加插圖
案（「圖案商標B」）。之後便把圖案商標A和/或圖
案商標B作註冊商標申請」

圖案化文字商標

2.6

無可否認，圖案商標A和圖案商標B的顯著性比文字商
標高。所以「商標註冊處」批准圖案商標A和圖案商
標B成為註冊商標的機會比文字商標為高。而圖案商
標B的顯著性則比圖案商標A更高。

顯著性

2.9

當「商標註冊處」收到圖案商標A和圖案商標B後，申
請會經過有關因素過濾。其中最重要且被考慮的因素
便是「描述性」和「顯著性」。

2.8

2.7 舉例：

文字商標        圖案商標A        圖案商標B
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商標條例：類似 + 混淆

假若圖案商標A被接納為註冊商標，擁有人（即註冊
商標持有人）便可透過註冊商標來作「打假行動」。

2.10

因為圖案商標B比圖案商標A較小描述性和更具顯著
性，所以圖案商標B可被註冊成為註冊商標的機會則
更高。若果只有圖案商標B被接納為註冊商標而圖案
商標A被拒絕，註冊商標擁有人也可如上述一樣作出
「打假行動」，唯其要更注意的是：以圖案商標B來
作打假，註冊擁有人要點到即止才可。

2.11

若果市場充斥載有文字商標的產品（「侵權產品」）
，註冊商標持有人便可憑著以下兩種訴訟理據（即
Causes of action）要求侵權人終止侵權行為，甚至是
起訴侵權人:-

 2.12.1   侵犯註冊商標、和

 2.12.1   影射。

2.12

根據《商標條例》559章第18（2）條，若果侵權人在
業務中使用類似註冊商標的商標，而該商標的使用可
能會令公眾產生混淆（「混淆條件」），侵權人便屬
侵犯註冊商標。

2.13

以上述例子為例，若果有人使用文字商標，只需要持
有圖案商標A和/或B的註冊商標持有人證明有「混淆」
的可能，侵權人或已負上民事責任—侵犯註冊商標，
甚至已觸犯《商品說明條例》362章第9條的刑事罪行。

2.14



證據
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很明顯，要證明「混淆條件」比起「誤導條件」容易
得多。憑著圖案商標A或圖案商標B等註冊商標來起訴
侵權人所需要的證據—來證明「混淆條件」—比起普
通法中的「影射」所需「誤導條件」的證據—少了一
大段。即使侵權產品載有侵權人的資料，註冊商標持
有人要證明其產品和侵權產品在買家眼中屬於「混
淆」也不太難。

2.15

憑著上述圖案化文字商標的方法是可把擁有人的知識
產權權力擴大。所以擁有文字商標的擁有人不應因為
其文字商標載有描述性而被「註冊商標處」拒絕後便
放棄註冊。

2.16
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當註冊商標擁有人（「擁有人」）發現侵權行為時，首
先他可向侵權人發出強烈警告信，要求侵權人同意以
下訴求:-

 3.2.1    即時停止兜售、藏有和銷售侵權產品、

 3.2.2    承諾以後不再兜售、藏有和銷售任何載有該註
          冊商標的侵權產品、

 3.2.3    簽署一份承諾書，當中要求侵權人除同意上述
          兩事項外，還需將侵權產品餘貨上繳至擁有人
          ，並提供侵權產品供應者身份和賠償合理的損
          失和費用。

3.2

在兵抓賊的慣常規律下，侵權人會嘗試避免賠償擁有
人損失和費用。他們往往會先妥協上述1和2，這會令
擁有人如「老鼠拉龜」無從下手，有些擁有人甚至放
棄追索侵權人金錢賠償。

3.3

若果擁有人要繼續向侵權人追索其餘的訴求，他需考
慮以訴訟為理由來進攻侵權人，包括發出「告票」草稿
給侵權人。在這第二輪的進攻下，會有一定的侵權人
因膽怯而向擁有人妥協，藉此簽署承諾書和作出賠償。

3.4

在沒有得到註冊商標持有人同意下，兜售或在業務中
藏有和銷售載有其註冊商標的產品極有可能已因觸犯
《商標條例》559章第18條和《商品說明條例》362章
第9條而分別蒙上民事和刑事責任。

侵權人的一般反應

3.1

3.    侵犯註冊商標 —《商標條例》559章第18(1)條 



起訴侵權人
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若果侵權人使用擁有人一模一樣的註冊商標和於擁有
人註冊的類別（即Class）和產品（即Works）上使用
註冊商標，擁有人更可透過簡易程序來起訴侵權人，
並在起訴後兩三個月內取勝。但若果侵權人使用的商
標只是相似擁有人的註冊商標，或使用擁有人一模一
樣的商標於類似擁有人註冊的類別和貨品上，擁有人
是需向法庭引證「公眾或會被混淆」（即Likelihood of 
confusion）。這時，簡易程序便未必可使用。

3.6

若果擁有人仍不滿意上述第一和第二輪進攻的結果，
他可考慮終極武器—於法庭起訴侵權人。透過起訴，
擁有人入稟香港高等法院告票正式起訴侵權人。通常
擁有人會向法庭索取以下命令:-

 3.5.1    永久禁制令、

 3.5.2    披露命令、

 3.5.2    送達命令、

 3.5.4    損失命令、和

 3.5.5    訟費命令。

3.5
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打假聲譽

除了永久禁制侵權人使用註冊商標和向侵權人追討損
失和訟費外，起訴侵權人在實際上亦可為擁有人帶來
一定程度的「打假聲譽」。

3.7

因此，訴訟是企業「發出警告信」後更有力和更持久
的打假武器。

3.9

根據筆者經驗，擁有人起訴侵權人的事實會很快傳遍
侵權人的行業。如果擁有人覺得傳播的速度緩慢，他
亦可自行向外發放「嚴正聲明」，對外公開訴訟事實
和戰果。擁有人還可在將來發出的警告信內提及他曾
起訴侵權人和獲得法庭勝訴的事實。

3.8



問題一 : 謬見
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4.2 問題一是—「謬見」。

4.   註冊商標─錯誤觀念─實際功能  

透過本文，筆者想與讀者分析以下一般公司對註冊商
標的見解:-

 4.1.1     成功註冊商標是可避免他人向自己起訴
          （「問題一」）、和

 4.1.2     成功註冊「商標+圖案」後，是可起訴他人使用
          「商標」（「問題二」）。

4.1

成功註冊一個商標在法例上是可給予註冊人有一特權
在指定條件下獨家使用該註冊商標。換言之，在未有註
冊人同意下在香港使用註冊商標（或帶有混淆註冊商
標的商標）均屬於侵權行為，並觸犯民事和刑事責任。

4.3

所以註冊人擁有的是一可以終止侵權行為的權利，但
該權利並不是預防性的。因此，若有人聲稱註冊人因
使用註冊商標而觸犯了某些（無論是有意或無意）知識
產權是不能依賴註冊商標的存在來作為抗辯理由的。

4.4

上述註冊人被聲討侵犯知識產權的情況多發生於註冊
人在他人不知情情況下把他人的註冊商標成功申請為
註冊商標。雖然在成功申請註冊商標前，申請需要公
開刊憲，但事實上亦有很多商標擁有人並沒有每週查
看或委託律師查看刊憲，因此這類「逆權侵佔」的情
況也頗常出現。

4.5



問題二 : 訴訟力 

「使用涉嫌侵權商標會有機會令公眾混淆」
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4.10 根據商標註冊條例559章第18(3)條，當註冊商標和涉嫌
侵權商標「相似時」註冊人需要證明以下條件才能禁
制侵權人使用涉嫌侵權商標:-

4.11 若果註冊商標和涉嫌侵權商標上載有相同的字或圖，
而該字或圖是呈顯著性的，公眾被混淆的可能性便高
。相反，若果載有相差的字或圖且該相差的字或圖較
有顯著性，則混淆的可能性便低。

4.7 在商業上，擁有人不應怠慢，更須即時和「同時」採
取以上兩項行動。因為容許註冊商標存在會驅使擁有
人的客戶對擁有人的產品卻步，甚至以為擁有人才是
侵權人。

4.9 一個已註冊的「商標＋圖案」能否成功禁制一個「商
標」，關鍵在于以下條件。

4.8 問題二的關鍵在於一個註冊商標的「訴訟力」。

4.6 若不幸被他人成功把自己的商標申請為註冊商標時，
擁有人應考慮以下行動:-

 4.6.1     起訴註冊商標的註冊人（其訴訟理據可能是
          「影射」）、和

 4.6.2     取消或轉移註冊商標。
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4.12 侵權與否則視乎註冊商標和涉嫌侵權商標的差距點。
對問題二，筆者的答案是「視乎情況」。對註冊商標
的註冊人而言，為提高訴訟力，他們應該在申請註冊
商標前考慮以下話題:-

4.13 對上述問題，若果答案是商標的某個部分，那麼申請人
便應首先考慮將該部分註冊為註冊商標，當然能否成
功註冊則還要視乎《商標條例》559章其他的要求才可。

4.12.1    「若果侵權人出現時他們會抄襲商標的整體還
           是商標的某個部分呢？」



5.   註冊外觀設計好處  
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推廣產品

當完成一件產品設計後，企業應該考慮把產品的設計申
請為註冊外觀設計。一經註冊，企業便可獲得以下好處:-  

在推廣產品上，註冊外觀可為新產品包裝上一層保護膜
。企業只要把註冊外觀編號（或申請編號）印於產品彩盒
或產品上，產品便能增添賣點。企業的客戶亦可能因產
品已被註冊（或在註冊過程中）而更垂青企業的產品。

5.1

5.2        

5.3

對香港的企業而言，申請註冊外觀的國家通常是:-

 5.2.1    香港、

 5.2.2    中國、

 5.2.3    歐盟國家、和

 5.2.4    美國。

只需要企業首先在香港作出註冊外觀申請，然後於6個
月內將註冊外觀伸延至其他國家，企業便可擁有各國的
外觀保護。 

5.4

註冊外觀設計可為新產品作推廣和更容易被買
家接受、

註冊外觀可拉近企業與客戶關係、

註冊外觀可把（小規模）的侵權人嚇走、和

透過註冊外觀來起訴侵權人，企業能更快和更
經濟地獲得勝數。

5.1.1

5.1.2

5.1.3   

5.1.4 

B.    註冊外觀設計
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拉近企業與客戶的關係

通常產品需透過兩、三個中間代理商才能在零售點展
示和銷售。在流通的過程中，印於彩盒或產品上的註
冊編號當然亦會發揮其為產品推銷的正面作用。

5.5

嚇走侵權人

企業有時亦難辨別產品查詢者和/或客戶是「曹達華型」
還是「石堅型」。若不幸遇上「石堅型」的客戶，以下
的事件經常發生:-

「客戶在獲得訂單後便把訂單交給其他較便宜的生產
商生產產品」

為「盡量」避免以上不幸事件，企業應告訴查詢者/客
戶產品已被申請為註冊外觀（或在申請過程中），並
且該註冊外觀亦很快會伸延至其他國家註冊。在恐慌
和商情下，註冊外觀亦可能會把「石堅型」的客戶拉
近，避免越軌。即使越軌，該客戶「飛單」的情況也
不敢明目張膽。據經驗，只要產品能獲得註冊外觀的
保護，客戶也會向企業投以更多的尊重和較願意向企
業落單。

通常侵權人的規模會較小。因為資源有限，小規模的
侵權人傾向抄襲法律上較少保護的產品。若企業的產
品已獲得註冊外觀所保護，小規模侵權人會傾向「取
易舍難」地對企業的產品敬而遠之，而尋找沒有註冊
的產品來抄襲。

5.6 

5.7

5.8 
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起訴侵權人

另外，侵權產品均會「上架」。在收到企業依賴註冊
外觀侵權為由來要求終止銷售侵權產品的警告信後，
零售點會傾向終止銷售侵權產品。當小規模侵權人顧
慮他的客戶會被企業以註冊外觀聲討侵權時，在考慮
到客戶或會流失下，小規模的侵權人或會把抄襲企業
的產品的念頭打消。

只需要企業向法庭提供一註冊外觀證書和能證明侵權
人銷售（與企業產品一模一樣或非常相似）侵權產品
，企業便可透過簡易程序（即Order 14 application）來
在起訴後三、四個月內獲得法庭頒佈的永久禁制令。
比起用版權需要證明侵權人知情下來起訴侵權人，依
賴註冊外觀容易和快捷得多。

亦因同一原因，企業甚至可依賴註冊外觀以警告信來
要求侵權人終止侵權行為。因產品已被申請為外觀註
冊，侵權人的答辯理由便被縮窄。因此收到警告信後
的侵權人，多數會即時停止銷售侵權產品來避免惹上
官非。

筆者呼籲，企業在資源容許下應積極考慮把新產品的
外形在「香港註冊外觀處」申請為註冊外觀，并在之
後的6個月內伸延註冊外觀至其他國家來為新產品護
航。

5.9

5.10 

5.11

5.12 



6.    註冊外觀設計─香港註冊─中國註冊  
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註冊外觀的好處

註冊外觀的好處包括以下四點:-

6.1.1     為產品作包裝和推廣、

6.1.2     使客戶較忠心於產品、

6.1.3     把小規模的侵權人嚇走、和

6.1.4     控訴侵權人。

綜合以上四種好處，最受企業歡迎的莫過於好處(一)。
但上述好處(四)也絕不能忽視。一旦外觀被註冊，企業
只需透過一紙「註冊外觀證書」和一些證據來證明侵
權人銷售侵權產品，他便可輕易地禁制侵權人，而不
需要引證侵權人知情與否，相比侵犯版權必需要引證
侵權人「知情」才可成功禁制侵權人要容易得多。有時
企業甚至可透過「簡易程序」申請來起訴被告人，並
在起訴後兩、三個月內以侵犯註冊外觀來完結訴訟。

若果能引證侵權人是在知情或應該知情情況下進行侵
權行為，企業便能透過侵犯註冊外觀作為訴訟理據來
向侵權人追討損失。

在香港，若能成功以侵犯註冊外觀為訴訟理據來起
訴侵權人，企業便可向法庭獲得以下命令:-

6.4.1     永久禁制令、

6.4.2     披露命令、

6.4.3     送達命令、

6.4.4   （如能引證被告人知情或應該知情時）損失命令、

6.4.5     堂費命令。

6.1

6.2 

6.3

6.4 



23

在不發出警告信下而直接起訴侵權人，企業也一樣可
以獲得以上命令。       

中國註冊外觀

那麼，上述四項註冊外觀的好處在中國是否一樣有效呢
？答案是「不然」。因為註冊外觀保護是有地域限制的
。所以企業需要在中國另外再申請「註冊外觀」方可。

至於申請香港和中國註冊外觀所需的時間和費用，請
見以下列表:-

若果企業並沒有在中國註冊外觀設計，他們征討侵權行
為唯一可依賴的知識產權只有「侵犯版權」。要以侵犯
版權為由在中國保護產品較困難，有時更不得要領，因
為侵犯版權的保護範圍在中國較窄，所以要想有效地打
擊抄襲產品，註冊外觀設計似乎是唯一和最有效的方法
，但企業必須事先把產品外型作申請方可。只要企業在
產品面世前預先為產品外型作申請註冊外觀設計，他們
便可以憑著註冊外觀設計發出警告信給侵權商，要求他
們終止所有侵權行為。若遇上生產侵權產品的侵權商，
企業更可透過侵犯註冊外觀設計來向法庭起訴生產商。
在中國，相比以侵犯版權的訴訟理據來起訴生產商，侵
犯註冊外觀設計較容易快捷和便宜得多。

6.5 

6.6

6.7

6.8  

若果企業對產品的前途有信心，他們應在財政容許下
考慮於香港和中國申請註冊外觀。

6.9  

香港 中國
HK$3,000至HK$5,000HK$2,000至HK$4,000費用(大約)

時間 3個月 10個月



申請撤銷

7.1 當設計人完成一件產品或圖案的設計後，他可把設計
申請成為註冊外觀，從而獲得《註冊外觀條例》522
章的保護。保護範圍包括除註冊人外其他人不得擅自
使用該註冊外觀。保障年期最多為25年（由申請註冊
外觀日起計）。但設計人需要注意以下事項，尤其是
「申請前曝光」問題。

7.2 根據《註冊外觀條例》522章第45條，法庭有權下令把
註冊外觀撤銷。撤銷註冊外觀的理由有好幾種，其中
最普遍的理由是：在申請前設計已非新穎。據筆者經
驗，非新穎情況有以下兩類:-

 7.2.1       註冊外觀缺乏新穎性，例如它只是市場不同設
            計的組合。

 7.2.2       註冊外觀已於申請日前曝光。

7.4 註冊外觀證書會呈現以下兩類文件:-

 7.4.1       設計圖（即Design Drawings）或線圖（即Line 
            Drawings）（「第一類文件」）、

 7.4.2       產品的相片（「第二類文件」）。

7.3 筆者查看過的註冊外觀不少於千個。據經驗，筆者從
註冊外觀的證書便可估計哪個註冊外觀在申請日前已
經外洩，該準確程度有90%或以上。在下文，筆者嘗
試分享該學與得來的經驗。
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7.    註冊外觀設計證書—透視產品已曝光



已製成品

7.6 因此，筆者建議設計人應盡早把有潛質的設計申請為
註冊外觀或（在需要時）小心處理註冊外觀的申請文
件才好。

7.5 一般而言，第二類文件的出現可透視該註冊外觀已於
申請日前曝光。這是因為註冊外觀內的相片（通常是1
至7張）顯示的是「已製成品」。這亦已代表產品已於
申請日前已「開模」和「生產」。而接下訂單是「生
產」產品前的行為。而在接獲訂單前，產品的設計必
然已向客戶展示和兜售。然則，在申請日當日，產品
或產品上載有的設計已被展示、兜售、銷售甚至是生
產。所以註冊外觀證書是可告訴我們註冊設計有否於
申請日前外洩。

25



新穎性
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8.1 要成功申請一個發明為註冊專利，申請人必須通過以
下兩個測試:-

  8.1.1     新穎性(即 Novelty)，和

  8.1.2     創造性(即Inventive step)。

8.3 除不把發明在申請前曝光外，發明中的「原素」亦很
重要。若果發明載有四個原素 (即Elements)，只要申請
人在申請專利日或之前並沒有任何產品載有該四個原
素，發明便可過關—即賦有新穎性。

8.4 例如：一枝玩具槍內載有望遠鏡、放大鏡、指南針和
計時器，相信該玩具極賦有新穎性。但它能否通過另
一測試，即「創造性」就難講。

8.2 所謂新穎性的意思是在申請註冊前發明並沒有「曝光」
(即Prior publication)。只有未「曝光」的發明才賦有新
穎性。若果發明在申請前已向第三者發放或展示，發
明已不是新穎。故此發明人需要謹記在申請註冊前切
勿把發明曝光。

8.    新穎性—創造性 
 

C.    註冊專利



創做性
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8.5 一個發明有否創造性，那便要看該發明在「有關行業/
從業員是否覺得該發明有否突破和有否解決問題的技
術存在」(即 State of art)。該大概的意思是發明中的原
素組合能否為該行業提供建設性的貢獻。

不同的專利申請

8.8 若果發明只賦有「新穎性」而缺「創造性」，申請人或可
退而求其次在香港申請「短期專利」(即Short-term 
patent) 和中國的「實用新型」(即 Utility model)。若它
又能擁有「創造性」，申請人則應考慮註冊「標準專利」 
(即 Standard patent)，唯申請人必須在中國首先申請
「發明專利」(即 Invention patent)方可。

8.6 通常測試「創造性」的尺度是該發明能否克服市場有關
產品的問題。引用上述玩具槍的例子，它雖擁有望遠鏡
、放大鏡、指南針和計時器4個原素特徵。但這些原素/
特徵並非為解決問題而建造，而是一個「無厘頭」或無
特別意思的組合，因此很難通過「創造性」的測試。

8.7 筆者嘗試用另一例子來解釋「創造性」。舉例發明是
一件「玩具水槍」，當中載有「不吸水的浮膠」。此
發明只得2個原素：即「玩具水槍」和「不吸水的浮
膠」。它一方面可把玩具水槍浮於水面上而另一方面
亦可令小孩玩得更安全。正因該發明能提供其它水槍
沒有的好處，該發明便賦有「創造性」。只要發明能
「及時」申請專利註冊，它大可成功變成註冊專利，
而且擁有20年的年期保護。
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獨立和非獨立申索

9.1 在香港，我們有以下兩種專利來保護發明:-

 9.1.1     標準專利（即Standard patent）和

 9.1.2     短期專利（即Short-term patent）。

9.3

 9.3.1     獨立申索（Independent claims）和

 9.3.2     非獨立申索（即Dependent claims）。

原素

9.5 舉例，若果「權利要求申索」有十多項「原素」（即
Elements），要透過註冊專利來成功起訴侵權人，註
冊人必須證明侵權產品上載有所有十多項原素才可。
若果侵權產品缺乏當中一或兩項原素，註冊人便不能
成功禁制侵權人。那樣，註冊人的發明便不能獲得預
期的效果。

9.2 無論是哪一種專利，申請人必須製作好一份「說明書」
（即Patent specifications）。透過「說明書」，申請人要
用文字來表達申請權利，即當中的「權利要求申索」。

9.4 在起草「權利要求申索」時，申請人需要加倍小心。
若果「權利要求申索」起草得太技術和/或太過詳盡，
專利保護範圍便變得狹窄，侵權人便有較大的空間改
做產品而又不侵犯專利人的「權利要求申索」。

9.    專利申請—專利申訴要求

「權利要求申索」可分為以下兩類:-
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9.7 據筆者經驗，申請人或可以獨立申訴在第一項「權利
要求申索」（即Claim 1）中把發明起草得闊一些。例
如第一項「權利要求申索」只包含四、五項原素。至
於較技術和/或其它原素則以非獨立申訴在往後的第二
、三、四項「權利要求申索」中處理。若果讀者有機
會看過專利說明書，便不難理解上述起草「權利要求
申索」的策略。

9.8 說明書要起草得宜，申請人須要以獨立申訴來爭取較
闊的專利保護範圍，同時以非獨立申訴來把技術層面
鞏固以保護發明。

9.6 相反， 這是否說明若果「權利要求申索」中原素越少
則保護範圍越大呢？答案是「正確」的。但申請人亦
要注意過大的保護範圍未必能得到專利局的批核。因
為在申請人之前，已有其它人已成功註冊了該等「權
利要求申索」，所以越大的保護範圍（即「權利要求
申索」中含有少數原素），越難得到專利局所批核。
申請人必須在起草「權利要求申索」時理性地平衡兩
者：專利的保護範圍和專利的註冊性。

長短策略
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專利說明書

10.1 在香港，保護功能發明有兩種︰短期專利(保障年期最
長為8年)和標準專利(保障年期為20年)。無論是短期專
利或是標準專利，註冊人在申請時均需起草和向知識
產權署遞交一份合適的「專利說明書」。

10.2 「專利說明書」內載有專利擇要、發明背景、圖表和
權利申索(即Claims)。若果專利申請被批核或在指定
國家批核後在香港正式登記，註冊專利上的發明便受
到《專利條例》第514章所保護。

侵權

10.4 若果侵權產品載有權利申訴(或其中某一或兩項權利申
訴)上的所有原素，註冊人基本上已可結論註冊專利被
侵犯，從而考慮採取適當措施來終止侵權行為。但若
果權利申訴的某一或兩個原素在侵權產品上並無出現
，那麼註冊人應如何是好？

10.3 一旦註冊專利的發明受到抄襲，註冊人可憑著註冊專
利證書去信要求，甚至是在法庭起訴侵權人要求終止
銷售侵權產品和追索損失。當然，註冊人(或其律師)在
出師前首先要比較註冊專利上的權利申訴(尤其是第一
權利申訴，即Claim1) 的原素有否在侵權產品上出現。
因此，註冊專利上的權利申訴是註冊專利的精髓。

10.    專利說明書(Patent Specifications)
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重要原素

10.5 當涉嫌侵權產品並非載有權利申訴上的每一原素，註
冊人應調查該某一或兩個原素下稱為「缺席原素」是
否發明的「重要原素」(即 Essential element)。要斷定
「缺席原素」是否發明的「重要原素」，專利人需要
查閱註冊專利證書上載有的發明背景。

專利說明書的重要

10.7 從上述可見，起草「專利說明書」是保護發明人的靈
魂。以普通常識來起草「專利說明書」是盲目和妄斷
，甚至可以說是不尊重發明的，筆者建議企業應尋找
有經驗、有學歷和可靠的專利師來起草。

10.6 註冊專利證書中，註冊人不難主觀地判決「缺席原素」
是否「重要原素」。若果註冊人覺得「缺席原素」是
「重要原素」，侵犯註冊專利的可能便會降低。但若
果「缺席原素」只是一些簡單而又普遍的原素，侵犯
註冊專利亦會存在。



不應過早展示發明

11.1

11.2 若果發明在提交專利申請前已「曝光」，專利申請或
會被拒絕，更甚的是，有些客戶會擅自把企業的發明
申請專利註冊。因為由申請專利註冊日起直至註冊專
利當局第一次公佈專利申請需時一年多，所以香港企
業並不能即時知曉客人有否已把發明申請專利。若果
客戶的專利申請早於香港企業的專利申請，香港企業
的專利申請就會遭到拒絕。

11.4 為避免過大的專利申請費用，企業產品通常均會於中
國生產，經貿易點(如香港)透過貿易公司銷售至零售點
，最後在銷售國家的零售店銷售。所以產品接觸地域
通常會包括中國、香港、美國和歐洲各個國家。若果
沒有全面計劃，香港企業要花在各個國家和城市的專
利申請費用會相當龐大。在未見其利便先見其弊的情
況下，有些香港企業會對專利申請望而卻步。

筆者從事知識產權工作(當中包括專利申請)超過20年。
每當有香港企業的老闆向筆者表示他想以專利來保護
剛剛製作好的發明時，筆者均會提醒他們以下二項實
際的事項:-

 11.1.1   在提交專利申請時，香港企業不應向客人展示 
           發明; 和

 11.1.2   香港企業不應即時投資過大的費用於專利申請上。

11.3 筆者建議香港企業應避免(或盡量避免)在申請專利前披
露發明給第三者和盡早把發明作專利申請。若是避無可
避，香港企業也應要求第三者簽署「保密協議書」才可。
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11.    香港企業—偉大的小發明



三個步驟

11.5 針對以上費用問題，筆者建議香港企業(在一般情況下)
用以下「循序漸進式」的註冊方法來進行專利申請，
並用「以箭養箭」的策略在三、四年內把專利申請   
「引入」所需國家:-
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11.5.1 香港企業應首先在中國和香港作出專利申請   
(「第一步驟」)。於中國，香港企業應考慮申
請「實用新型」。若果發明具有「較深入」
的技術，香港企業便應追加註冊申請「發明
專利」。無論「實用新型」和/或「發明專利」
，香港企業都應同時在香港申請「短期專利」。

11.5.2 在進行上述第一步驟後的12個月內，香港企業
應把專利申請申延至產品銷售國家(「第二步
驟」) :-

透過「巴黎公約」，香港企業有12個月的時間
作出決定是否加註專利申請申延至銷售國家
。若果產品的銷售國家是美國和西班牙，香
港企業便應在12個月內申延註冊申請至美國和
西班牙。實際上，香港企業可在這僅僅的12個
月期限內推銷產品，然后在獲得客戶的認同
後才花錢在申延專利申請工作上。
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11.6 上述所提及的「巴黎公約」和「PCT」是兩大國際公
約。透過他們，香港企業可把專利申請分期和有計劃
地進行，這樣香港企業便有較多的資源投放於產品發
明和推廣上。

11.5.3 若果12個月的時間不夠，香港企業便應在該12
個月內申請「PCT」(「第三步驟」) :-

透過「PCT」申請，香港企業便有了更長的時
間— 30個月把專利申請申延至更多銷售國家或
潛在的銷售國家。
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原創性

藝術作品

12.1 根據《版權條例》528章第2（1）條，指定的版權作品
會受到該條法例所保護。版權作品包括富有原創性的
聲音記錄、影片、廣播（或有線傳播節目）、已發表
版本的排印編排、戲劇作品、音樂作品、文學作品和
最為企業關注的藝術作品。

12.3 對藝術作品而言，香港的版權保護範圍相比其他國家
較大。在多數的其他國家中，他們只有註冊外觀法例
對產品外形提供頗大程度的保護。但在香港，產品除
受到《註冊外觀條例》522章的保護外，還受到《版權
條例》528章所保護。雖然學界曾建議修改《版權條例》
528章與《註冊外觀條例》522章所重複的地方，但落
實修改仍遙遙無期。

12.2 《版權條例》528章所概含的版權作品的定義頗為廣泛
，只要版權作品是作者以獨立的努力、勞力和判決來
製作，它便會富原創性。例如：某人稍微加以心思在
一張紙上繪畫一個公仔，版權作品（即載有該公仔的
紙張）便已有原創性。在現實中，只是有沒有商人複
製該版權作品而已。

12.    版權原創性 
 

D.    版權
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12.6 對從事玩具、電器、禮品、鐘錶、珠寶等等行業的
企業，他們應向法庭提供最初創作產品的設計圖    
（即 Design drawings）和起模具前所製作的工程圖
（即Production drawings）。雖然手版（即prototype）
和模具（即Molds）亦屬藝術作品，但他們在學術上
仍具爭議，所以企業應在設計產品過程中好好保存設
計圖和生產圖。

與註冊外觀不同，版權在香港並沒有註冊制度。在
起訴前，企業需向法庭提供以下文件和資料來引證
版權的存在:-

12.5.1   版權作品、

12.5.2   版權作品的創作日期和作者名稱、和

12.5.3   版權作品的首次公佈日期。

12.4 版權存在於富原創性的版權作品上。只要企業能提供
富原創性的版權作品和其資料，他便可透過以下條例
阻止侵權活動:-

 12.4.1  《版權條例》528章第118條（透過「香港海關」
          和「香港政府」）刑事起訴侵權人、和

 12.4.2  《版權條例》528章第30-34條（透過私人訴訟）
          民事起訴侵權人。

12.5

圖紙
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12.8 假若企業在完成產品最終設計兩年後把產品改良，只
需要有關作者在繪畫新圖紙時同樣以獨立的努力、勞
力和判決來製作新版設計，該新圖紙一樣有原創性，
同樣亦受到《版權條例》528章所保護。

12.9 若果侵權作品是抄自兩年前的第一版設計，企業向法
庭提交設計圖和工程圖便可。但若果侵權產品是抄自
新版設計，那麼企業除需要提交設計圖和工程圖以外
，還需要提交新圖紙。

12.10 無論企業是以民事或刑事程序來起訴侵權人，儲存好
版權作品和記錄好版權資料是企業必須的第一步。

12.7 由設計產品開始直至最終設計，每一階段的設計均會
越來越接近最終設計。例如：在設計圖上的設計有
80%相似最終設計，而最終工程圖則有95%或以上相
似最終設計，甚至是一模一樣。只要有關作者在繪畫
設計圖和工程圖時均以獨立的努力、勞力和判決來製
作，設計圖和工程圖同樣富原創性。換言之，即使作
者在製作工程圖時曾參考手版和/或設計圖，只要他曾
以獨立的努力、勞力和判決來製作工程圖，工程圖一
樣富原創性。
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藝術作品

13.1 《版權條例》528章保護指定的版權作品，當中藝術
作品尤為香港企業關注。對從事玩具、電器、禮品、
廚具、鐘錶等等製作3D產品的企業而言，藝術作品尤
為重要。雖然《版權條例》528章沒有定義何為藝術
作品。但定義角色已由普通法充份擔當。

13.2 普通法(即過住法庭審訊個案)中藝術作品的定義包括
以下5類作品:-

 13.2.1   手稿圖、

 13.2.2    設計圖、

 13.2.3   首版、

 13.2.4   工程圖、和

 13.2.5   模具。

版權的存在

13.4 只要作者憑著獨立的技術、判決和勞力來製作藝術作
品，版權便存在。因此企業不難證明版權的存在。

13.3 上述的排列次序亦是創作3D產品一般的設計程序。要
構成版權侵權，企業最基本須要證明以下兩點︰(a)版
權的存在、和(b)涉嫌侵權產品和藝術作品的設計是一
模一樣或嚴重相似。

13.   手稿圖—設計圖—首版—工程圖—模具



39

涉嫌產品與藝術作品一模一樣

13.5 企業需要將涉嫌侵權產品和藝術作品作出比較。

手稿圖

設計圖

13.6 手稿圖載有產品最初的圖案。亦因這原因，手稿圖上
的設計一般來說與產品的設計有頗大的出入。若果涉
嫌侵權產品的設計是改自或源於產品的設計，涉嫌侵
權產品的設計只會和產品的設計一樣或和手稿圖的設
計大有出入。因此，除非手稿圖已清楚和完全反映產
品的設計，否則企業不應單憑手稿圖來提出起訴。亦
因這原因，筆者從未見過有任何單憑手稿圖成功起訴
版權侵權的案件。雖然如此，手稿圖仍可協助法庭理
解整件產品出現的始末。

13.8 憑藉手稿圖，作者繪畫出設計圖。雖然設計圖的設計
或與最後產品的設計有些分別，但大體擁有最後產品
設計的多數特徵。因此香港法庭傾向接受設計圖遠多
於手稿圖，甚至認為設計圖是企業產品的最初藝術作
品。因此設計圖是上述數種藝術作品中最受企業關注
的版權作品之一。即使企業因為某些原因不能向法庭
提供首版和工程圖，法庭亦可單憑設計圖來裁判侵權
。

13.7 現今，多數的設計圖均憑電腦繪畫。因此，企業會擁
有良好的設計圖記錄。



40

首版

13.9 自1997年6月8日起《版權條例》528章生效以來，香港
並沒有任何案件裁判首版是藝術作品的一種。同樣地
，法庭亦沒有判決首版並非藝術作品的一種。企業應
好好保存首版以完整所有藝術產品的設計流程。

工程圖

13.10 在開模製作生產前，工程圖是必須的。雖然設計圖和
首版已定奪了產品的整個輪廓和線條，但他們沒有產
品內部零件的細節和呎吋。

13.11 作者也需以獨立的技術、判決和勞力來繪畫工程圖。
所以法庭亦會承認工程圖有版權。即使企業遺失，甚
至是沒有設計圖或模具，法庭也可單憑工程圖裁定企
業擁有產品的版權。但為避免不必要的爭拗，企業能
提供設計圖則更佳。

模具

13.12 在香港，較少企業依賴模具作為藝術作品來起訴侵權
人。因為這種做法會為他們帶來生產上的不便。試想
若企業把模具呈上法庭或在需要時把模具給予被告人
查看，這會大大構成企業運作上的不便。



41

總結

13.14 只要企業能好好保存設計圖和工程圖，他們不難向法
庭引證(a)版權的存在和(b)提供證據給法庭比較涉嫌侵
權產品和企業產品的近似程度。

13.13 在擁有設計圖和工程圖下，辜勿論有否手稿圖和/或首
版，企業已有足夠的藝術作品來起訴侵權活動。
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混合產品=侵權產品

14.1 兩個月內，筆者遇上兩宗涉嫌版權侵權事件，當中的
侵權產品（一是多用途電筒和另一是多用途廚房焗爐）
分別涉嫌抄襲不同型號和不同年代的正版產品。例如
，侵權電筒載有正版電筒產品型號001的頭蓋、型號
002的手柄和型號003的支撐架。又例如，侵權廚房焗
爐抄襲正版焗爐型號100的底座、型號200揭蓋式的設
計和型號300的備件。

14.2 銷售上述混合式的產品（「混合產品」）是否屬於侵
犯版權呢？答案是肯定的。當然，正版產品的版權擁
有人（「擁有人」）需要確保以下事項方可:-

 14.2.1   侵權產品上的某部分必須要與正版產品的某部
          分一模一樣或嚴重相似。

 14.2.2    沿著上述1行動的結果，擁有人便能查出侵權
           產品有多少和有哪些部分侵權。

 14.2.3    除此以外，擁有人還須客觀地引證侵權人知道
           或應該知道擁有人正版產品的存在。

14.3 為協助擁有人進行以上事項，筆者建議擁有人以列表
形式把侵權產品和正版產品相關的部分拍照，並左右
並列於列表中。這樣便能清楚顯示侵權產品的部分是
如何相似正版產品的。

14.    混合產品—版權侵權
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法庭起訴

14.4 若果侵權人在擁有人發出警告信後，繼續銷售混合產
品，擁有人便可以起訴侵權人為由作起訴前的預警來
再嘗試終止侵權活動。據經驗，十之八九的侵權人在收
到擁有人的強烈警告信後便即時終止銷售混合產品。

擁有人要注意事項

14.7 比起一般的版權訴訟，處理混合產品的版權搜集工作
比較多。這正因為牽涉的正版產品型號眾多，而需要
追查各型號產品的版權圖紙和版權資料便較繁瑣。但
只要擁有人是各型號產品的設計人或指使設計人，搜
集版權圖紙和版權資料通常不會有問題。

14.6 對答辯二，侵權人必須要在收到告票後立即終止侵權
行為才可。若果侵權人在收到告票後仍然銷售混合產
品，擁有人便可透過「私家偵探」尋獲證據來證明侵
權人在發出告票後仍然銷售混合產品，籍此侵權人便
會喪失答辯二的權利。

14.5 若果在屢勸不止後，擁有人便需要以訴訟來解決問題
。面對訴訟，多數的侵權人會以以下兩項理由來答辯:-

 14.5.1    擁有人未能提出證據證明他擁有不同型號部分
           的版權（「答辯一」）、和

 14.5.2    侵權人在不知情情況下進行銷售混血兒侵權產
           品（「答辯二」）。
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抄襲說明書

14.8 筆者在上述兩宗案件中，無獨有偶地發現它們的說明
書都載有與正版產品的說明書一樣的字句，甚至是圖
片。擁有人更應籍此向法庭舉證：侵權人是有意和在
明知下抄襲擁有人的產品。最後，擁有人更可透過   
《版權條例》528章第108條向侵權人追索「附加損失」
。
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15.1

15.5 當侵權片被左右調轉後，在畫面呈現的註冊商標（如
有之時）和影片便不是與原裝正版一模一樣。因此，
投訴人（他通常會是註冊商標和/或版權持有人）便不
能以《商標條例》559章第18（1）條（即Identical sign）
和《版權條例》528章第30條（即Reproduction）來起
訴上載人。

15.6 雖然如此，但上載人也不能逃之夭夭，因為《商標條
例》559章第18（1）條正是用來處理商標左右調轉的情
況。只要觀眾被誤導，侵權便成立。

15.2 上述的異象只是上載人意圖以畫面左右調轉來逃避侵
權責任。

15.3 筆者從事知識產權訴訟近二十年，對上述意圖的意見
是：上載人把畫面左右調轉是不會和不能把侵權責任
推卸的。在以下，筆者以簡單的方法來列出其理由:-

15.    皇馬奧斯爾黃金「右腳」、Apps侵權片 

15.4 上載侵權片或會觸犯以下知識產權法例:-

15.4.1   侵犯版權（即Copyright infringement）、

15.4.2   侵犯註冊商標（即Infringement of registered 
          trademark）、和

15.4.3   影射（即Passing off）。

踏入新一年的第一日，筆者於網上看到以下異象:-

「皇馬球星奧斯爾用右腳入球……美國樂隊Linkin 
Park在演唱會以左手彈吉他……」
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15.11 當註冊商標持有人和版權人在網上發現侵權行為時，
他們可考慮用以下兩項行動來阻止侵權行為:-

15.11.1  向上載人和提供互聯網平臺給上載人播放侵權
          片的互聯網提供者（即Internet service provider）
          發出通告(「行動一」)。

15.11.2  

15.7 同樣，《版權條例》528章也有類似的細節條例來打擊左
右調轉的版權片段。根據該細節條例，侵權片中的影片
正是正片的「嚴重複製品（即Substantial reproduction）」
。因此上載左右調轉的影片一樣屬於版權侵權行為。

15.9 所以上載左右調轉的影片並不能為上載人逃避侵權責
任。

15.10 然而，提供網上平臺給上載人播放左右調轉侵權片的
互聯網提供者也一樣會有機會蒙上同樣的侵權責任。

15.8 與（15.6）非常接近，只要觀眾會被混淆（但不等於誤
導），上載人一樣已觸犯普通法的「影射法」。

向「香港海關」舉報（「行動二」），根據
《商品說明條例》362章（主要第9（2）條）
和《版權條例》528章第118條，「香港海關」
分別為註冊商標持有人和版權擁有人打擊
侵犯註冊商標和版權行為。官方數字顯示
，「香港海關」對網上侵權於2009年，2010年
和2011年成功入罪的案件不少於140宗。
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15.12 在刑事檢控程序中，多數的被告人均以不知情為由來
抗辯起訴。根據筆者經驗，能成功以「不知情」為抗
辯理由而脫罪的被告人接近一半。能脫罪的被告人並
不等於他們不知情。脫罪的結果可能是因為刑事起訴
在香港是「寧縱無枉（即Prove beyond doubt）」為基
礎的緣故。

15.13 正因為以上，筆者建議註冊商標持有人和版權擁有人
採取行動一—即在發現網上侵權行為後盡早向侵權人
（如能確認時）和互聯網提供者發出通告。據經驗，
絕多數的互聯網服務公司會在收到通告不久後停止侵
權行為。但若果互聯網服務公司在合理時間內仍不把
侵權片刪除，註冊商標持有人和/或版權擁有人便應採
取行動二（即向海關舉報）。到時，互聯網提供者便會
喪失「不知情」的有力答辯武器了。
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影射—誤導

16.1 當一個商標被盜用時，註冊商標持有人可憑著《商標
條例》第559章發出警告信，甚至是起訴侵權人，只要
持有人能滿足以下條件:-

 16.1.1   侵權商標與註冊商標一模一樣、

 16.1.2   侵權商標使用的貨品與註冊商標的註冊貨品亦  
          是一樣、和

 16.1.3   侵權商標和註冊商標雖不是一模一樣或侵權商
          標被使用的貨品并不是註冊商標所註冊的貨品 
          ，但公眾會有機會被兩個商標所混淆。

16.2 事實上，如果註冊商標真的被盜用，持有人除依賴
上述侵犯註冊商標訴訟理據外，還可使用普通法中的
「影射」。使用「影射」作為訴訟理據也可同時警告
或起訴侵權人，只要持有人證明以下條件:-

 16.2.1  「公眾被誤導(即 Misleading)以為他們購買的貨
          品是持有人所提供或有所關連(即Associated)」

影射—誤導

16.3 綜上所述，讀者不難看出，證明「註冊商標的混淆條
件」要比證明影射中的「誤導條件」難。但是，註冊商
標持有人在警告或起訴侵權人時，往往只憑著侵犯註
冊商標作為唯一訴訟理據來提出申訴，顯然這做法不
夠完美。

16.    訴訟理據—侵犯註冊商標—影射
 

E.    影射



16.4 憑著侵犯註冊商標作為唯一訴訟理據來起訴侵權人，
在訴訟程序時間上和費用上(一般而言)均比以影射作為
訴訟理據要多。但若果加入影射作為訴訟理據持有人
就更易取勝。特別在以下情況下，筆者建議註冊商標
持有人應考慮一併加入影射作為第二訴訟理據來警告
或起訴侵權人。

16.5

16.6 若果挑戰成功， 註冊商標會被取消， 擁有人的獨有權
也會被終止。一但註冊商標的獨有權被終止，持有人
便沒有獨有權來起訴侵權人。

16.7 正因上述原因，有一部份的收信人和被告人會嘗試挑
戰持有人的註冊商標的「生效性」來企圖與持有人討價
還價。在被挑戰下，亦有不少的註冊商標持有人為免
「夜長夢多」或「投忌鼠器」與挑戰者「庭外和解」。
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縱使一個商標被成功註冊為註冊商標，它的生效性仍
可以被挑戰。在商標法中，挑戰者可向法庭申請取消
註冊商標的生效性。最普遍的挑戰原因為:-

 16.5.1  「註冊商標「太普遍(即generic) 」、

 16.5.2   持有人並非註冊商標的原本擁有人、和

 16.5.3   註冊商標已停用連續超過三年」。

「當侵權人有機會挑戰註冊商標的生效性(即Validity)時」
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16.8 因此，持有人應考慮在訴訟中加入「影射」作為第二
訴訟理據。這樣做可減少侵權人對成功挑戰註冊商標
生效性從而脫罪的期望，而且，可為持有人帶來以下
好處: -

16.9

16.10 可見，加插「影射」作為第二訴訟理據於訴訟中，可
為擁有人在註冊商標生效性或有質疑點時帶來更有效
的訴訟效果。

尚若「影射」的訴訟理據成功，持有人一樣可獲得以
下法庭頌發的命令:-

 16.9.1   永久禁制令、

 16.9.2   披露命令、

 16.9.3   送達命令、

 16.9.4   損失命令、和

 16.9.5   律師費的命令。

「即使被告人成功挑戰註冊商標的生效性，他亦未必逃
 得過「影射」訴訟理據」
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水貨問題

17.1 在香港，有很多公司專門引入外國特色食品，為市民
帶來新穎和多元化的選擇。

17.3 在香港公司的努力下（包括推廣），印度麵漸漸為香
港市民廣泛認識甚至欣賞。

17.2 舉例：一間香港食品公司（「香港公司」）向一間印尼
食品製造廠（「印尼廠」）購買和輸入一種非常美味的
印度麵。為了能讓香港市民正確食用印度麵，香港公
司花了心思和資本把包裝主要內容翻譯為中文。

17.4 與此同時，水貨印度麵便在香港出現。香港公司有否
權利阻止水貨印度麵在香港銷售呢？答案是：有。

17.5 印度麵得以在香港為市民所欣賞正正是因為香港公司
曾投資在印度麵上，市民由零認識直至食用印度麵，
毫無疑問是香港公司有所付出的成果。若果法律不保
護香港公司，那樣公理何在呢？若香港公司得不到合
理的保障，哪還會有商人為港人引入外國特色食品和
貨品呢？因此，普通法的「影射」便介入從而幫助香
港公司爭取應有的權益。但香港公司需要引證他擁有
印度麵包裝上的聲譽，無論該聲譽是由香港公司獨立
擁有或與印尼廠共同擁有。

17.    行貨公司的權益—終止水貨入口



52

聲譽

17.6 與第一，香港公司必須要證明他擁有印度麵包裝上的
聲譽。對此，香港公司要查看他與印尼廠之間的合約
關係，看有否任何條例說明香港公司並不會擁有產品
包裝上的聲譽（「不存在聲譽條款」）。據經驗，對
一些事前從來未被引入香港的產品，極少機會供應商
和香港公司之間的合約上載有「不存在聲譽條款」，
有時甚至連書面合約也缺乏。

考慮因素

17.7 在沒有書面的「不存在聲譽條款」前提下，香港公司或
可以擁有印度麵包裝上的聲譽。在面對聲譽訴訟時，法
庭會考慮以下因素來判決香港公司有否擁有聲譽:-

 17.7.1   在香港公司引入印度麵銷售前，印度麵是否曾
          在香港被廣泛銷售。

 17.7.2   在印度麵包裝上有否印有香港公司的名稱、地
          址、查詢電話號碼等有關的資料。

 17.7.3   香港公司有否為印度麵在香港作宣傳。

 17.7.4   為保証印度麵產品的質量，香港公司有否作出
          保証產品質量行動和/措施。

 17.7.5   當印度麵的客戶遇上問題需要查詢時，他們會
          否聯絡香港公司。

 17.7.6   當印度麵水貨的客戶遇上問題需要查詢時，他
          們會否聯絡香港公司。
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17.8 讀者從上述的問題可以看到，香港公司有否擁有印度
麵包裝上的聲譽、在香港市民心目中該印度麵的包裝
與香港公司有否「關聯」，都視乎他為印度麵下了多
少功夫，為印度麵開拓香港市場作了多少貢獻。請注
意，關聯並不等於製造或單獨擁有。

17.9 若果香港公司能證明他擁有印度麵包裝上的聲譽時，
他便可以以普通法的「影射」來要求水貨印度麵入口
商終止藏有、兜售和銷售水貨印度麵。正因為香港公
司擁有有關聲譽，他不需要印尼廠的協助便可單獨採
取上述行動。
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企業不可能向全部類別註冊

18.1 註冊一個商標大概可分為以下兩個階段:-

 18.1.1   填妥和遞交註冊商標申請，和

 18.1.2   刊憲和發出註冊商標證書。

18.2 視乎不同國家，第一階段可長可短，短則只需3至4個
月（如香港），長則需要接近兩年（如中國）。當第
一階段被通過後，註冊商標申請會進入第二階段。在
第二階段的刊憲過程中，註冊處會公開申請商標給公
眾知曉。如果在刊憲3個月內沒有人作出反對，註冊處
便會發放商標註冊證書。

18.3 註冊商標的類別有40多類。無論大、中或小型企業，
他們都不會和不需要根據每一類別為商標作出全面的
申請。他們通常會應企業本身的服務和產品性質而選
擇類別作出申請。

18.4 例如一間從事服裝貿易的企業，他會考慮向類別25作
出商標註冊申請。因為需要和資源原因，該從事服裝
貿易的企業通常不會考慮延伸商標註冊申請至其他類
別，如類別10（電子產品）、類別11（電器產品）等
等。除非是龐大的集團，極少企業會把商標註冊申請
覆蓋所有類別。

18.    定期檢閱商標註冊申請—適時反對申請
 

F.    避免侵權
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企業的難處

企業不可能掌控

18.6 對擁有註冊品牌的企業而言，情況一、情況二、情況
三和情況四或多或少或遲或早都會遇上。尤其是在中
國經濟急速發展下，情況三和情況四對企業尤為嚴重。

18.7 假設在企業不知情的情況下，情況一、情況二、情況
三和/或情況四出現而申請又被註冊處批核，商標的表
面擁有權便變得混亂。輕則，逆佔註冊商標會限制企
業在產品範圍的發展。重則，逆佔註冊商標會嚴重影
響註冊商標的形象和聲譽。對企業而言，他們需要—
行動。

18.5 因此，以下實在的問題（「逆佔註冊商標」）便湧現
於企業頭上:-

 18.5.1   有人或公司把類似企業的註冊商標申請到企業
          的產品或服務同一類別中（「情況一」）、

 18.5.2   有人或公司把企業一模一樣的註冊商標申請至
          其他類別（「情況二」）、

 18.5.3   重複情況一和該人或公司的申請出現於香港以
          外的國家或城市（「情況三」）

 18.5.4   重複情況二和該人或公司的申請出現於香港以
          外的國家或城市（「情況四」）、
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企業須要行動

18.9 行動代價太奢侈

 18.9.1   

18.8 行動可分為以下兩種類別:-

 18.8.1   在他人或公司申請逆佔註冊商標註冊成功後才
          採取行動（「行動一」）、和

 18.8.2   在他人或公司申請逆佔註冊商標批核後，但
         在註冊處發出註冊商標證書前便採取行動
                       （「行動二」）。

運用和查核刊憲

18.10 世界上沒有直接有效的方法來阻止逆佔註冊商標申請
。亦因此原因，在階段二（即刊憲註冊商標申請）中
註冊處要向公眾刊憲申請中的商標。這正是企業阻止
逆佔註冊商標證書發放的最好的和唯一的機會。要把
握這樣的機會，企業首先要定期和長期查核憲報。

逆佔註冊商標是一不應該和不適當的行為。
各國和各城市均有相應的法律和規條阻止逆
佔註冊商標。雖然企業會有有效的法律基礎
來作出取消逆佔註冊商標的行動。但行動會
為企業帶來時間上和金錢上莫大的損失。在
漫長的取消逆佔註冊商標過程中，企業的商
標或會被嚴重「污染」。



18.11 對以上意見，企業可能會回應：企業沒有足夠的知識
產權意識來作長期刊憲（即Gazette）查核。況且世界
上有數以百計的國家和城市，企業根本沒有可能每星
期定期對每個國家發出的刊憲作出查核！對企業以上
兩個問題，筆者有以下建議。

18.12 有見逆佔註冊商標的嚴重影響性，企業可以和需要考
慮把查核刊憲的工作交給其法律顧問把關。

18.13 把關（即查核香港和世界主要國家和城市刊獻）的費
用每年只是港幣4,000至6,000元而已。只要企業擁有註
冊商標，便應考慮聘請律師為他的重要的註冊商標牢
牢的把關。
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答案 — 聘請律師定期查冊
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已過期的專利

19.1 註冊專利查冊在以下2種情況下非常重要:-

 19.1.1   企業正想申請註冊專利、和

 19.1.2   企業避免侵犯註冊專利。

19.2 若果企業的新產品和/或發明已被他人成功註冊為專利
，企業便不能為其產品或發明成功地註冊為註冊專利
（即使有幸註冊成功，其註冊專利亦可能被取消），
更甚的是企業的產品和/或發明（若被推出市場）或會
觸犯他人的註冊專利。為避免侵犯他人的註冊專利或
避免在不知道的情況下延續申請註冊專利，企業應在
推出產品或在申請專利前作出全面性的專利查冊。

19.3 雖然企業對有關產品上已有一定的認識，但專利查冊
的結果有時可為企業帶來更多的產品知識。一般而言
，查冊專利結果可為企業提供以下四種好處:-

19.4 專利查冊的結果在很多時會顯示一些已過期的註冊專利:-

專利保護有年期的限制。對已過期的註冊專利，企業
可參考其中的設計和發明，并加以使用。這亦是專利
法限制註冊專利有效期為20年（一般而言）的原因。
在專利期過後，大眾可廣泛使用已過期的註冊專利發
明。

19.    註冊專利查冊
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專利申請的進度

繞道而行

19.5 從註冊專利查冊中，企業往往可知道「龍頭企業」的
市場去向:-

從查冊結果，企業可透視其他競爭者的專利申請的進
度，包括不同階段和註冊國家。有別於註冊外觀申請
，註冊專利申請需較長時間才有機會獲得批核。一般
而言，註冊專利申請需要最少兩年，或者是三年的時
間才可獲得在某個國家的批核。從註冊專利的所在地
（即國家），企業可看得出註冊專利申請人想在哪些
國家銷售產品。

19.6 註冊專利查冊結果更可為企業提供競爭者的註冊專利
保護範圍資料:-

有些聰明的企業更會透過專利查冊結果與專利律師設
計出一個既不侵犯該註冊專利，又能提供同一目的的
發明，甚至優勝於註冊專利的發明。換言之，企業可
透過查冊結果盡量地避免觸犯他人的註冊專利，從而
為新產品或發明作一個安全定位。

市場策略

19.7 有時，企業更可透過註冊專利查冊結果透視哪些國家
申請人已作出放棄註冊專利申請權的決定，從而考慮
向這些國家大展拳腳。
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保留製作記錄

20.1 近月，有多位客戶不約而同來電查詢如何保護他們所
製作的Apps。這些客戶均有以下共同點:-

 20.1.1  「他們是電腦技術人員、年輕和有抱負」

20.2 對於他們的查詢，筆者建議從以下3方面入手來保護他
們的知識產權:-

 20.2.1   保留良好製作記錄、

 20.2.2   申請所需的註冊商標、和

 20.2.3   申請短期專利。

20.4 為完備好版權作品，作者需要知道以下基本的版權法
則:-

 20.4.1   在製作版權作品過程中，受聘於作者的僱員所
          製作的版權作品均屬作者。

 

20.3 在製作Apps過程中，若果作者（即Author）以獨立的
努力、勞力和技術來製作電腦程式，他們製作出來的
作品稱之為「版權作品」，是會受到《版權條例》528
章所保護。因此，作者應保存好於電腦上製作Apps的
記錄。當發現有侵權人在沒有授權下使用Apps，作者
（或他的公司）便可運用「版權作品」透過民事，甚
至是刑事程序檢控侵權人。

20.    編寫Apps — 保護知識產權
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 20.4.2   若果作者外判（即Commissioned）部分程式給
          第三者設計，作者需要在完成設計後要求第
         三者簽署好一份「版權轉讓書」(即 Copyright 
          Assignment)。根據《版權條例》528章第101條
          ，第三者（即「第一版權擁有人」）是要把有
          關版權作品上的版權完全轉讓至作者（或作者
          指定的公司）上。

 20.4.3   若果Apps是以有限公司形式經營，作者應把所
          有Apps上的版權全部以「版權轉讓書」文件轉
          讓至有限公司上。

申請註冊商標

20.6 據經驗，若果Apps被抄襲，侵權作品百分百會出現。
而最有效打擊侵權活動的方法是把指定的商標註冊為
註冊商標。筆者建議，Apps作者可考慮把有關的商標
申請為註冊商標。

20.7 根據《商品說明條例》362章第9條，銷售和藏有侵權
產品，而該產品上載有一模一樣或非常相似註冊商標
的商標，已觸犯刑事罪行。另外，上述行為同樣會觸
犯《商標註冊條例》559章第18條的民事條例。

20.5 Apps的版權權利應該在完成Apps後不久整理。當作者
（或經營Apps的有限公司）發現侵權人時，他（視乎
情況）便可以透過「發出警告信」、「起訴侵權人」
和/或「向海關投訴」等行動來有效地打退侵權人。
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申請短期專利

20.8 藉著註冊商標，作者（即註冊商標持有人）可透過民
事程序起訴侵權人或向香港海關舉報侵權行為。在實
際中，以侵犯註冊商標為由來終止銷售或藏有侵權
Apps尤為有效。

20.9 另外，在香港註冊一個商標所需的時間很短，約為6個
月。加上費用便宜（大約HK$4,000多），所以作者應
考慮把相關商標申請為註冊商標。

20.10 對快速變化的軟件市場而言，註冊商標是不可或缺的
保護方法。

20.11 專利可保護作者的創意和發明。若果Apps內的運作模
式具有創意，作者可考慮把它申請為「短期專利」。
雖然「短期專利」只有8年期的保護，對多數的作者或
企業已是足夠。

20.12 註冊「短期專利」並不只適用於偉大的發明上。相反
，它適合資源有限的中小企業。舉例：於1997年，一
間美國公司把以下軟件發明成功地在美國申請成為專
利註冊。該發明載有以下特徵:-

 20.12.1  手提遊戲機、

 20.12.2  內有電子生物 、

 20.12.3  該電子生物會出世、

 20.12.4  該電子生物會成長、和

 20.12.5  該電子生物會死亡。
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20.13 上述的發明特徵雖然簡單，但一樣可以申請成為專利。

20.14 相信上述例子對很多的作者和企業具鼓勵作用。只需
要他們的發明在面世前具創意，他們亦可考慮把他們
申請為短期專利。「短期專利」正正較適合香港中小
企的「胃口」。

20.15 在申請專利期間和在註冊成功後，作者更應透過專利
申請和專利註冊為Apps做后期推廣，從而與生意夥伴
建立更長久的合作關係。
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即時刪除侵權相片

21.1 為推廣產品和服務，建立網頁已是企業一個不可或缺
的平臺。絕多數的企業也會把網站設計外判，除非企
業本身是作網頁設計的。外判設計公司為把網頁變得
較有吸引力，或會為網頁加插相片。但若果外判設計
公司加插的圖片是沒有在版權人同意下加插於企業網
頁內，那麼企業有否版權侵權呢？

21.2 在香港，上述企業遇到的問題也頗為普遍。版權擁有
人（或其代理人）在發現企業網站內藏有有關相片并
在調查後得知相片並未獲得授權時，便會發出警告信
給企業。Getty Images便是其中一間為相片版權擁有人
出面聲討的活躍公司之一。

21.3 當企業收到相片版權人的警告信後，企業應如何處理
？筆者會透過下文為企業提供一系列較理性的處理方
法。

21.4 透過警告信，版權擁有人會依賴《版權條例》528章聲
稱版權侵權，並向企業索取版權費。視乎使用的用途
和數量，追索的版權費介乎於7,500至30,000港元之間
。除非企業堅持繼續使用有關相片，否則企業應在收
到警告信後即時把網頁中的有關相片刪除。但刪除有
關相片並不等於版權擁有人在警告信中的訴求完結。
處理該警告信，企業應該採取以下行動:-

21.    設計網站 — 侵權相片 — Getty Images — 責任誰屬
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追討網頁設計公司

21.6 在行動一採取後，設計網站公司通常會有以下兩種行
動。第一，若果設計網站公司已獲得版權擁有人的允
許或已向版權擁有人繳付版權費，企業便應要求設計
網頁公司把有關文件直接或透過企業間接交給發出警
告信的版權擁有人。有時，網頁設計公司為保聲譽和
避免被企業起訴，也會直接與版權擁有人申請使用權
或補繳版權費。

21.7 第二，若果設計網頁公司根本沒有在授權下使用該侵
權相片，設計網頁公司可能不理會企業轉交給網頁設
計公司的警告信。在這情況下，企業不可不理會版權
擁有人的警告信。根據《版權條例》528章，侵犯版權
屬於刑事和民事責任。為避免企業和其董事被牽連民
事或刑事訴訟程序，本所建議企業考慮以下行動。

21.5 企業應立即通知設計網頁公司並把警告信交給網頁設
計公司處理（「行動一」）。

追查版權權利

21.8 若果企業發覺設計網頁公司在沒有授權下使用侵權相
片，企業便需採取適當的行動來「打點」警告信。最
容易的方法當然莫過於企業向版權擁有人或其代理繳
交版權費。
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同意終止使用

21.10 企業應向版權擁有人查詢警告信內聲稱的版權作品資
料（「行動三」）。據經驗，要證明版權存在和提供
所需的版權資料也是頗繁瑣，甚至是（因技術問題）
接近不可能。在未能引證版權存在或缺乏版權資料下
，企業有絕對的權利拒絕繳交版權費。若果發信的並
非版權擁有人而是其代理，企業的查詢或會令發信的
版權擁有人代理寸步難行。即使企業本身並非有意挑
戰發信人所聲稱擁有的權利，上述查詢或多或少也會
令發信人對警告信內的訴求有所「收斂」。

21.9 但平衡價值和堅持原則下，多數的企業均不會繳交版
權費。在這情況下，為減低版權擁有人的「淚氣」，
企業應向版權擁有人提出承諾：承諾以後不再使用該
侵權相片（「行動二）。但採取行動二後也並不等於
版權擁有人會放棄追討企業曾經在無意下使用侵權相
片的行為。

企業不知情

21.11 無論是民事或刑事責任，企業均可依賴「不知情」為
理由抗辯版權擁有人的侵權聲稱。根據《版權條例》
528章第30至34條和第118條（4），企業可以依賴「不知
情」的答辯理由來堅稱企業並沒有侵犯版權。所以企
業應向版權擁有人詳細陳述不知情答辯的種種客觀事
實（「行動四」）。其依賴的事實包括外判網站公司的
決定、有關投訴的侵權相片只是網頁中雲雲相片的一
幅等等。
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21.12 在法理上和基於事實來打退版權擁有人的版權侵權聲
稱是一場硬仗。有見及企業的行動二、三和四，多數
的版權擁有人也會考慮以「無疾而終」的態度來看待
警告信內的索求。

21.13 若果設計網頁公司一早便獲得版權擁有人的同意或已
繳交（或補繳）版權費，企業當然可繼續使用有關相
片。但若果版權擁有人要求的版權費有勒索之疑，企
業便應考慮以上行動來打退不合理的訴求。
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侵犯標準專利

22.1 在香港，標準專利的保護年期為20年，由優先追索日
起計。一經註冊，標準專利擁有人可根據《專利條例》
514章擁有、生產、兜售和銷售載有專利發明的產品，
為期20年。若發現侵權人(無論是生產商、貿易公司或
零售公司)，擁有人均可即時發放合適的警告信給侵權
人要求終止兜售和銷售侵權產品。

22.2 若果侵權人不根據擁有人的合理要求立即停止處理侵權
產品，擁有人可向法庭提出起訴並向法庭要求以下命令:-

 22.2.1   永久禁制令、

 22.2.2   送達命令、

 22.2.3   披露命令、

 22.2.4   損失命令、和

 22.2.5   堂費命令。

推翻標準專利

22.3 若果侵權人/被告抗辯，他們通常會根據以下專利法例來抗
辯，甚至是反告擁有人/原告從而推翻擁有人的專利註冊:-

 22.3.1  《專利條例》514章第93條—專利缺乏新穎性、

 22.3.2  《專利條例》514章第94條—專利註冊缺乏創意性
          、和

 22.3.3  《專利條例》514章第77條—專利註冊的說明書含
           有混淆字句。

22.    標準專利—推翻標準專利



69

22.7 在香港，只有在認可國家申請和批核的發明專利才可
在香港申請和註冊為標準專利。指定國家只包括歐盟
、英國和中國。因此，侵權人/被告會在反告和申請取
消香港標準專利無效的同時在批核專利的國家申請取
消香港標準專利的原先專利。

22.4 在回覆擁有人/原告的聲明書和專利侵權資料時，侵權
人/被告會根據標準專利的每一申訴來在上述項目下作
出挑戰。

22.5 要成功，侵權人/被告需要註冊專利師的技術協助。技
術協助包括查冊集資技術和技術分析。有時侵權人/被
告更需要產品的技術人員來支持申訴缺乏創意性。

22.6 侵權人/被告通常會在答辯書中同時提出反告並向法庭
申請以下命令:-

 22.6.1   標準專利無效聲明、

 22.6.2   取消專利命令、和

 22.6.3   堂費。



推翻原先專利

22.8 對擁有人/原告和侵權人/被告而言，訴訟和抗辯同樣
昂貴。這是因為香港擅長訴訟和抗辯的專利註冊侵權
律師很少。因此被告在接到告票後，除作出抗辯和反
告外，還會在標準專利的原先批核國家申請取消原先
專利，之後便在香港申請停頓命令，把香港專利訴訟
停頓直至原先國家的取消專利完結。這樣，原告和被
告便可節省昂貴的費用。

22.9 但在沒有任何法庭命令(如臨時禁制令)前或沒有被告同
意終止兜售侵權產品前，原告傾向不同意停頓命令。
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23.1 在香港，有很多企業是扮演貿易角色的。不論他們是
作買賣角色、還是代海外客戶尋覓合適的生產廠生產
產品、抑或是把購買得到的產品貼上自己品牌來出售
，他們均會負上一定的法律責任。其責任包括產品的
安全、成份標籤和知識產權責任等等。

23.2 對知識產權而言，貿易公司是不可以在問題發生後聲稱
自己只是中間人，所以沒有法律責任，追索者應找供應
產品的中國廠房算帳。

不知情

23.3 於法理上，上述講法是行不通的。雖然貿易公司可以
藉此為由來聲稱自己不知情，但以「不知情」為由來
推開侵權責任只適合侵犯版權申索而已，對其他的侵
權聲討（如註冊商標侵權，專利侵權和影射等等），
「不知情」絕對不是答辯理由。因此貿易公司須要從
知情（知道自己的法律責任）入手。

23.4 於情理上，以「不知情」為由來推搪或更會把建立起
來的客戶關係摧毀。為自保和為客戶著想，貿易公司
應不容忽視其買賣責任的重要性。

23.5 從刑事角度來看貿易公司的責任，貿易企業必須要知道
以下兩項重要的法律條例:-

 23.5.1  《版權條例》528章第118條、

 23.5.2  《商品說明條例》第362章第(9)條。

23.    貿易公司的法律責任—免責答辯
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合約

23.8 若有條件，貿易公司更可在合約上加上類似以下的條文:-

 23.8.1   「若果產品被證明是侵權產品，供應商需要向貿
           易公司賠償一切損失」。

23.9 當「出事」時，貿易公司便可憑著「行動一」和「行動
二」來向「香港海關」和法庭解釋它已盡了最大努力去
避免侵權並根據以下條件來作免責答辯:-

 23.9.1  《版權條例》528章第118(4)條、

 23.9.2  《商品說明條例》第362章第26條。

23.6 若果貿易公司大意地採購了侵權產品來銷售，它或會
被上述的《版權條例》所牽連，並有機會蒙上刑事責
任。如果產品上載有虛假商標，貿易公司更有可能會
觸犯《商品說明條例》。若被起訴，「香港海關」不
單止會起訴貿易公司，而且會把其負責人（通常是董
事）一併起訴。

23.7 要擺脫（或盡量擺脫）上述兩項潛在的刑事責任，貿
易公司要有所「行動」。例如，制定一套檢查制度，
其目的是為貿易公司建立「免責答辯」。該查察制度
包括在購買產品前於「知識產權處」查冊產品上的商
標是否已被註冊（「行動一」）。除此之外，企業更
需要要求產品提供者供應的產品確實是「正貨」，並
在合同（或採購單）上訂明該確認（「行動二」）。



23.10 在民事責任上，上述的「行動一」和「行動二」更可
被依賴為「不知情」的答辯理由來對抗侵犯版權申索
和侵犯註冊外觀追索損失的實質證據。

23.11 事實上，當貿易公司進行了「行動一」(即在「知識產
權處」進行檢查)，侵犯註冊商標和其他知識產權的機
會也會大為降低。

23.12 在進行了「行動一」和「行動二」後，貿易公司也須
要把行動書面化及存檔（「行動三」）。有了記錄，
貿易公司便可較安心地進行買賣產品。
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不合理賠償

24.1 在出信人透過知識產權警告信聲稱侵犯知識產權的同
時，他們會向收信企業索取以下五項要求:-

 24.1.1   停止銷售侵權產品和承諾將來不再銷售侵權產
          品、

 24.1.2   將手上的侵權產品餘貨送達至出信人、

 24.1.3   以誓章形式向出信人披露買賣侵權產品的資料
          和文件、

 24.1.4   賠償出信人損失、和

 24.1.5   賠償出信人律師費用。

24.2 若果收信人企業是貿易公司或零售公司，他們均會同
意訴求1和訴求2。至於訴求3，收信人企業均傾向以
「愈報少愈好」的心態來處理。至於訴求4和訴求5，
收信人企業則傾向不作出任何賠償或只賠償少許費用
（如$2,000-$3,000）。但有些出信人非常進取，他們不
但要求收信人賠償損失和律師費，還會要求收信人企
業賠償「不成正比」的高額費用。

24.3 上月，筆者就遇到一宗涉嫌侵犯軟件版權的警告信事
宜。雖然案件中有關涉案的軟件原價只是二，三千元
，但出信人卻要求收信人企業作出十五萬元之賠償訴
求。當然，收信人企業是不願意賠償此不成正比的金
錢的，最後，出信人以「發出告票」為武器要脅收信
人企業妥協。

24.    收到警告信—不合理索償
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24.4 若果發信人立場鮮明並向收信人企業作出以下通告，
收信人企業又如何自保和避免昂貴的訴訟程序呢？

「若果收信人企業不肯作出高額賠償，發信人便會入稟
香港高等法院發出告票正式起訴收信人企業」

24.5 假若收信人企業對上述訴求1、2和3不抗拒，並接受，
與發信人有分歧的便只剩下賠償損失和律師費而已。
在發信人想索取愈多愈好的賠償和律師費的同時，收
信人企業則想以賠得愈少愈好的態度來處理訴求。那
麼，發信人和收信人企業又應如何處理他們在立場上
的分歧呢？

24.6 對計算損失，法庭有其既定的程序來量化損失。若果
案中的涉嫌侵權物品是一價值港幣三千元的軟件，一
般而言，發信人可向收信人企業索取銷售正版軟件的
利潤。如發信人的利潤是銷售價的百分之三十，那麼
收信人企業便要向發信人賠償大約港幣九百元。換言
之，除非發信人有證據顯示他有其它額外的損失，否
則，損失數目均是可被「大概」量化。

24.7 在律師費用方面，高等法院亦有一訟費評核程序（即
Taxation Proceedings）來釐定合理的賠償金額。該程
序容許原告人／發信人向被告人／收信人企業索取合
理的律師費用。同樣，訟費評核程序不單止保護發信
人追索訟費的權利，同時亦保護收信企業的賠償界限。



24.8 基於上述的損失評核程序和訟費評核程序，收信人企
業也應知道，若果發信人以「開天殺價般」要求收信
人賠償，不賠償便以訴訟來要脅收信人的話，收信
人可以在回覆發信人的同時，同意賠償發信人合理
的損失和合理的費用，但其計算方法應按法庭的釐定
（「反建議」）。

24.9 當收信人企業有計劃地以以上的方法來回應發信人時
，發信人便有了極大的壓力不得不接受該反建議。若
果發信人企業不顧後果地在收信人企業合理的反建議
下起訴收信人，收信人企業可以以該反建議為由向法
庭提出動議：拒絕支付發信人訴訟費用。若果部署適
宜，收信人企業甚至可向發信人追討有關訴訟程序所
蒙受的無辜的律師費用。

24.10 由上述可見，發信人和收信人企業是需根據合情合理
的態度來看待訴求的。
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