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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二十萬元之賠償訴
求。當然，收信人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。

1.1

1.     收到警告信 ─不合理索償

在聲稱侵犯知識產權的同時，出信人會向收信企業索
取以下五項要求:-

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

 1.1.2    將手上的侵權產品餘貨送達至出信人、

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

 1.1.4    賠償出信人損失、和

 1.1.5    賠償出信人律師費用。

1.2 若果收信人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，還會要求收信人賠償「不成正比」的高
額費用。

1.3
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對計算損失，法庭有其既定的程式來量化損失。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。

若果發信人立場鮮明並向收信人作出以下通告，收信
人又如何自保和避免昂貴的訴訟程式呢？

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

1.4

1.6 

假若收信人對上述訴求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
則想以賠得愈少愈好的態度來處理訴求。那麼，發信
人和收信人又應如何處理他們在立場上的分歧呢？

1.5 

1.7 在律師費用方面，高等法院亦有一訟費評核程式（即
Taxation proceedings）來釐定合理的賠償金額。該程
式容許原告人／發信人向被告人／收信人索取合理的
律師費用。同樣，訟費評核程式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。
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由上述可見，發信人和收信人是需根據合情合理的態
度來看待訴求的。

基於上述的損失評核程式和訟費評核程式，收信人也
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」）。

1.8

1.10 

當收信人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，收信人甚
至可向發信人追討有關訴訟程式所蒙受的無辜的律師
費用。

1.9 

3
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2.    盲目妥協─弄巧反拙

在收到知識產權侵權警告信後，不同的收信人會有不
同的回應。多數的收信人均會即時停止銷售侵權產品
。此外，一部份的收信人不會對警告信作出任何書面
回應。相反，亦有一部份，特別是較有規模的企業會
回應發信人。回應分為以下兩類：

 2.1.1     聘請律師並在限期前回覆發信人；

 2.1.2     自行發信回覆發信人。

2.1

無論是哪一類回應，收信的企業要注意以下事項，避
免弄巧反拙:-

 2.2.1      收信人「太過順攤」:-

2.2 

若果收信人在「太過順攤」下停止銷售
侵權產品，發信人有可能會向收信人
進逼，從而要求收信人作出進一步的
妥協，例如放闊「侵權產品」的範圍。
這情況常出現於當出信人依賴「影射」

2.2.1.1 

即使構成影射和/或侵犯註冊商標侵權
，發信人只會擁有指定的保護範圍。
例如商譽權只在於某類產品和/或行業
上和/或註冊商標只註冊於某產品上。
若果發信人要求停止範圍遠闊於法例
容許的產品範圍，收信企業應「劃綫」
。

2.2.1.2 

（即Passing off）和「侵犯註冊商標」
（即Infringement of registered trademark）
 的申訴中。
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「劃綫」的意思是收信人不應接受超
越發信人法權以外的要求。除非收信
企業絕不會接觸越權產品，他們應與
其法律顧問商討後才作出理性決定。

2.2.1.3 

上述的情況時常出現於「水貨」（即
Parallel Imports）和「邊緣性影射」
案件上。所謂「邊緣性影射」案件是
指收信人銷售的產品和/或提供的服務
是「正版產品」和/或「正版儀器」。
只是在提供產品和/或服務時，收信人
放大了使用發信人的商標來吸引顧客
。對此類案件，收信企業尤為注意，
盲目的承諾或會引來「弄巧反拙」和/
或明天的陷阱。

2.2.1.4 

有過半數的警告信中聲稱的知識產
權均是含糊和/或混淆。其原因有以
下兩個:-

2.2.2.1 

發信人根本沒有所聲稱的
知識產權權利、和

2.2.2.1.1 

發信人在發信前根本未調
查清楚自己擁有的知識產
權的詳細資料和歸屬地。

2.2.2.1.2

含糊不清的知識產權:-2.2.2
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舉例，若發信人依賴的是版權侵權，
發信人便需要在警告信中至少要提及
他擁有的是哪種「版權作品」。根據
《版權條例》528章，「版權作品」共分
9類。最常為發信人使用的有「藝術作
品」（即Artistic Works）和「文學作品」
（即 Litrary Works）。在實務中，藝術
作品多數包含工程圖，而文學作品則
是歌詞或/說明書產品。對藝術作品，
發信人更需要提供當中資料，包括版
權作品的創作日期、作者名稱和發放
日期等等。雖然收信人可直接接受終
止銷售侵權產品，他們亦可在發信人
能提供知識產權詳細資料下同意終止
銷售侵權產品。這樣做有助收信人在
發出承諾前間接挑戰發信人的權利，
從而不再向收信人繼續進逼。

2.2.2.2 

依賴知識產權為由來發出警告信通
常有以下5種訴訟理據：

2.2.3.1 

申訴理據2.2.3

    

2.2.3.1.1   侵犯版權、

2.2.3.1.2   侵犯註冊商標、

2.2.3.1.3   侵犯專利、

2.2.3.1.4   侵犯註冊外觀設計、和

2.2.3.1.5   影射。
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若果發信人只籠統的陳述侵犯知識產
權，那樣，發信人根本未曾查清自己
擁有甚麼權利便魯莽發信。在這情況
下，收信人一方面可以以商業決定來
決定是否終止銷售聲稱的侵權產品，
而另一方面則利用該含糊不清的立場
來打退發信人。

2.2.3.2 
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要構成版權侵權，基本上發信人/原告需要證明以下 
 3點:-

3.2

在收到依賴版權侵權的警告信和/或告票後，收信人和
/或被告人可否以「不知情」為理由來答辯呢？答案是
「不一定」的。以下筆者與讀者分享如何運用「不知
情」為由來答辯，和減低申訴對收信人和/或被告人的
損害。

3.1

除非收信人/被告人曾向發信人/原告買過有關產品或
收信人/被告人是有關產品的前代理，否則收信人/被
告人均可以「不知情」為理由來答辯發信人/原告人的
版權侵權申訴。換句話來說，只要收信人/被告人在收
到警告信後不再進行任何侵權行為，發信人/原告人便
不能證明上述第3點，收信人/被告人就沒有侵犯發信
人/原告人的版權。

3.3

3.  「不知情」能否成功答辯侵犯版權申訴 

它 擁 有 版 權 ， 而 版 權 並 富 有 原 創 性 （ 即  
Originality）、

收信人/答辯人曾進行兜售、銷售和/或藏有侵
權產品、和

在進行侵權行為「前」，收信人/答辯人知道
（或應該知道）發信人/原告人的版權或產品
的存在。

3.2.1

3.2.2

3.2.3   

收到警告信後
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收到版權侵權訴訟告票
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但若果收信人/被告人在收到警告信後仍然進行侵權行
為，「不知情」便不再是他的答辯理由了。相反，發
信人/原告人可不費吹灰之力便能引證上述第3點。因
此收信人/被告人需在收到警告信後「小心處理」侵權
申訴和侵權產品。

3.4

同樣，發信人/原告人未有充分的證據證明收信人/被告
人是在知情下進行侵權行為的情況下，他們均傾向以
「警告信」行先，其目的是「書面通告」答辯人，發信人/
原告人的版權存在。在收到「書面通告」後，收信人/被告
人便再沒有藉口以「不知情」為由抗辯版權侵權申訴。

3.5

在起訴被告人版權侵權時，原告人的律師（在知或不
知情情況下）通常都會在「聲明書」（即Statement of 
Claim）把以上兩種版權侵權均列出。在法律字眼上，
以下字句便代表第一版權侵權申訴:

「發放給公眾侵權產品」
（即Issuing Infringing copies to the public）

3.7

版權訴訟可分為以下2類:-

 3.6.1    第一版權侵權
                      （即Primary copyright infringement）、和

 3.6.2    第二版權侵權
         （即Secondary copyright infringement）。

3.6
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賠償額外損失
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若能成功引證版權第一侵權，原告人便不需要引證被
告人「知情」與否。雖然香港仍未有權威案例，法律
界人士均認為以下情況屬於第一版權侵權行為:-

「被告人從中國進口侵權產品至香港，之後在香港向
兩個或以上的買家銷售侵權產品」

3.8

若被告人對侵權行為有以上特徵，「不知情」可能已
不是他可依靠的答辯理由了。

3.9

在多數的版權侵權訴訟中，原告人均依賴第二版權侵
權來起訴被告人。故此，被告人便可以「不知情」為
理由來答辯版權侵權訴訟。雖然多數的被告還同時會
挑戰原告人版權的「原創性」（即Originality），甚至
以「獨立創作」（即Independent creation）為由來抗
辯，「不知情」仍是被告人最熱愛的答辯理由。

3.10

除上述外，「知情」與否亦會影響向原告人賠償的數
目。根據「版權條例」528章108條，若果原告人能引
證被告人在知情情況下仍繼續進行侵權行為，原告人
可向法庭申請「額外損失」（即Additional damages）。

3.11

要成功追索「額外損失」，原告人必需引證被告人
「明知而故犯」方可。所以發出警告信給被告人或引
證被告人是原告人的前代理是其中最常見的例子。

3.12
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在警告信中，訴訟理據必須要合理清楚。若果訴訟理
據是侵犯註冊商標，信中不應該太廣泛地指控「侵犯
知識產權」，而是準確地指控「侵犯註冊商標」。若
果訴訟理據含糊不清，出信人可能已觸犯《商標條例》
559章第26條的一宗罪行：「無理指控」。

4.1

在知識產權範圍中，訴訟理據分別有侵犯註冊商標、
侵犯專利、侵犯註冊外觀、侵犯版權和影射（洩露機
密資料除外）。若果信中的訴訟理據不清楚，這可能
顯示出信人對被侵犯哪類知識產權也「懵然不知」。

4.2

即使警告信中的訴訟理據清楚，這也不代表出信人擁
有訴訟理據中的權利。除非訴訟理據的問題在於「相
似性」或「可信性」的問題上，收信人應調查出信人
是否擁有聲稱的權利。

4.4

對不合理或不清楚的訴訟理據，收信人應向發信人質
詢。若果發信人在收到質詢後，沒有正視質詢或並不
解答質詢，收信人可憑著合理的質詢在往後的法律程
式上（如有之時）反攻擊出信人。據經驗，出信人未
能回應質詢的原因多數是沒有訴訟理據，因此，出信
人在不回覆質詢下直接提出法律起訴的情況甚少。

4.3

4.   侵權商標只是註冊商標的一部分 — 無理指控 
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無理指控

不完整註冊商標
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對註冊商標、專利和註冊外觀等訴訟理據，收信人可
透過「知識產權署」網上檢閱系統檢查註冊權和註冊
程式是否已經完成。若果發信人並非註冊的擁有人或
註冊程式尚未完成（即仍在申請過程中），出信人或
已觸犯有關條例中的「無理威脅」。對此，收信人可
向法庭提起訴訟：起訴出信人並要求法庭宣佈有關威
脅並無充分理據支持、制止出信人作出該等威脅的強
制令和裁判發信人賠償收信人蒙受的損失。

4.5

若果警告信中的訴訟理據是：侵犯註冊商標，而有關的
註冊商標包括「圖案」和「文字」時，出信人應該在警
告信中作出清楚顯示。例如把註冊商標的註冊號碼列出
或把載有「圖案」和「文字」的整個註冊商標顯示。

4.7

有些出信人（無論他是不熟悉法例或有意誤導收信人）
在警告信中，並沒有清楚把註冊商標在信中顯示。例如
出信人只把註冊商標的一部分（如文字）顯示，而把註
冊商標中包括的圖案隱藏，並突出該文字，聲稱註冊商
標侵權，那樣，出信人已觸犯「商標條例」559章第26
條的無理威脅了。

4.8

據經驗，提出起訴出信人作出「無理威脅」的情況在
以下較常出現:-

「出信人向收信人的客戶作出無理威脅」

4.6
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即使出信人曾作出無理威脅，收信人也未必需要提出
訴訟起訴出信人—基於商業原因。通常收信人會以此
為由打退出信人的指控便是。因此指控極有機會無疾
而終，這正因為收信人反攻下製造成「利益矛盾」於
出信人和出信人的律師之間。

4.9
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法庭聲明

永久禁制令
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5.3
 

為了向法庭表示收信人行為合理, 收信人應在起訴前向
發信人要求他轍退信中的侵犯知識產權申訴, 只有在未
收到發信人回覆或在發信人拒絕收信人的要求下, 收信
人才應考慮向法庭申請以上命令。

5.    缺乏訴訟理據的警告信─法庭聲明─禁制令

當收到一封缺乏理據的警告信時, 收信人不單止可拒
絕信中要求,而且還可考慮向法庭起訴發信人。

5.1

若果信中提及的訴訟理據是:侵犯版權（即Copyright 
infringement）和/或影射 (即Passing off) , 收信人可考
慮向法庭申請以下命令:-

 5.2.1     法庭聲明 (即Court declaration)、

 5.2.2     損失命令、和

 5.2.3     律師費命令。

5.2

如果信中的訴訟理據是侵犯註冊商標（即Infringement 
of registered trademark）、侵犯專利（即Infringement of 
patent）和/或侵犯註冊外觀（即Infringement of registered 
design）、收信人更可向法庭申請以下額外的兩項命令:-

 5.4.1     永久禁制令 (即Permanent injunction order)、

 5.4.2     披露命令 (即Disclosure order)、

5.4
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根據以下香港法例，上述兩項命令是當發信人濫用訴
訟理據, 而該訴訟理據是侵犯註冊商標 、侵犯專利和/
或侵犯註冊外觀時，法律賦予收信人的權利。

 5.5.1    《商標條例》559章、

 5.5.2    《專利條例》第514章、和

 5.5.3    《註冊外觀條例》第522章。

5.5

如果在法庭訴訟成功，收信人/原告人便可獲得法庭頒
布的以下命令:-

5.6

「永久禁制令」，禁制發信人/被告人和他的董
事及僱員，甚至是關連公司，再作出錯誤的
「侵犯註冊商標」、「侵犯註冊專利」、「侵犯
註冊外觀」等申索。

「披露命令」，要求發信人/被告人以(董事身份)
向法庭披露他曾發出錯誤的關於侵犯「註冊
商標」、侵犯「註冊專利」、侵犯「註冊外觀」
的警告信，並披露所有收信人的身份證和發
信日期。憑著披露命令所陳述的資料企業便
可向其他收信人作出適合的通知。

5.6.1

5.6.2   
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警告信給客戶

在現實中，收信人在收到缺乏訴訟理據的警告信後起
訴發信人多數發生在以下情況下：發信人向收信人發
出缺乏理據的警告信不果後，再發出同樣缺乏訴訟理
據的警告信給收信人的客戶，企圖把收信人的客戶嚇
走，如果收信人不出手主動還擊，他們的客戶或會終
止與收信人合作。

在上述情況下，收信人為維護自身的聲譽和/或防止客
戶流失，無耐下向法庭申請上述命令。

5.7 

5.8

因發出缺乏訴訟理據的警告信而被起訴的案件在香港
雖然不多，但這類案件通常均可透過「簡易程式申請」
（即Order 14 application for summary judgment）來終
結。換言之，收信人或可在起訴後於三至四個月後完
結整宗訴訟。

5.9
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6.    版權訴訟 ─答辯理由
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若侵權人抗辯，最受侵權人歡迎的抗辯理由有以下3種:-

 6.2.1    侵權產品是獨立創作產品、

 6.2.2    擁有人並非版權的擁有者和/或版權作品缺乏原
          創性、和

 6.2.3    被告人並不知情。

6.2

獨立創作

當版權擁有人（「擁有人」或「原告人」）遇上版權侵權
時，它可考慮用版權權利來終止侵權活動和/或起訴侵
權人。要證明版權侵權，擁有人需引證以下3項條件:-

若果被告人的侵權產品在獨立情況下製作，擁有人的
版權訴訟是不會成功的。但若以此「獨立創作」來答辯
，爭辯的結果會存在以下問題：「答辯人的可信性」。

6.1

6.3 

擁有人擁有（即Own）版權作品和版權作品富
有原創性（即Originality）、

侵權人曾進行侵權行為、和

侵權人進行侵權行為前，知道（即Knew）或
應該知道（即Ought to have knowledge）擁有
人的產品。

6.1.1

6.1.2

6.1.3   
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筆者嘗試用以下2個例子來解說「獨立創作」的實際情況:-6.4

版權缺乏原創性

挑戰原告人版權作品（即圖紙）的原創性較常被被告
人採用。通常原告人會在訴訟中的「聲明書」內列出
版權作品的資料。若果資料不齊全，被告人或會挑戰
版權作品的原創性。

6.6

當然，在特別情況下，「獨立創作」也可為被告人帶
來一線生機。但筆者從事知識產權訴訟20多年，亦也
從未見過能以「獨立創作」成功抗辯的案件。

6.5

第一情況出現於被告人的設計團隊是於無或
從來沒有見過或參考過原告人產品下獨立設
計侵權產品。若果產品有較多配件，而原告
人產品又早於侵權產品面世，那被告人的答
辯理由聲稱侵權產品是在獨立環境下設計出
來的話則可信性極低。較講得過去的事實是
：一是被告人抄襲原告人產品；二是原告人
抄襲被告人產品。在沒有反告原告人侵權下
，被告人通常會處於下風。

第二情況是被告人從中國某某公司輸入侵權
產品來香港售賣。要依賴「獨立創作」來答
辯，被告人需要找到處於中國的供應者，甚
至是生產侵權產品的生產商來協助方可。通
常供應者和生產侵權產品的生產商比較抗拒
出庭作證來協助被告人上庭。因此被告人一
樣較難以「獨立創作」來有效地在法庭辯解。

6.4.1

6.4.2  
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例如，版權作品並非屬於原告人，而是屬於生產產品
的中國廠房，而中國廠房又拒絕簽署「版權轉讓書」
把有關版權轉讓給原告人。從根源來說，原告人甚至
是沒有版權作品的版權，更莫講其原創性。

不知情

最普遍的版權訴訟答辯理由莫過於在進行侵權行為時
，被告人是不知情。

6.11

亦因上述原因，多數的原告人也會以「警告信」行先
，當在被告人收到「警告信」後拒絕停止侵權行為時
，原告人才起訴被告人。

6.12

以「缺乏原創性」為由來答辯訴訟，通常適用於較簡
單的產品上，或者是產品與市場其他產品的區別不大
。有些被告人甚至在「答辯書」中聲稱原告人的產品
是隨街可見或「普遍零件」（即 Common parts）。

6.8

要擁有版權作品的原創性，原告人需要指出版權作品
與街上其他產品的區別。法律要求原創性的程度不高
，只要原告人能講出產品在設計時的特點，他就不難
遊說法庭相信版權作品富有原創性。

6.9

因此，以「缺乏原創性」為由來成功答辯版權侵權的
可行性在實際中亦一樣不大。

6.10

6.7 
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要證明被告人實則「知情」的情況有以下3個:-

 6.13.1    被告人曾向原告人購買產品的樣本、

 6.13.2    在收到警告信後，被告人仍繼續銷售侵權產品、
            和

 6.13.3    被告人是原告人的前合作夥伴。

除非原告人能具體證明被告人「知情」，否則原告人
須考慮用周邊因素來引證被告人在進行侵權行為前
「應該知情」。周邊因素包括被告人是否認識原告人
和原告人產品在市場的認知度等等。

6.14

相比上訴兩項答辯理由，能在官司中以「不知情」為
由來成功抗辯版權訴訟的機會相對較高。

6.15

雖然如此，若果被告人在被起訴後仍進行侵權行為，
原告人可憑借從被告人處仍可購買到侵權產品為由，
再發出另一訴訟官司起訴被告人，然後把兩宗官司
「結合」（即Consolidated）起來起訴被告人。因第二
宗官司能清楚引證被告人是在知情情況下進行侵權行
為的，被告人依賴「不知情」為由來抗辯的成功率則
會大大降低。

6.16

6.13
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Getty Images

即時刪除侵權相片

7.   設計網站─侵權相片─責任誰屬
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7.2 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並
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。

7.4 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。

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除外。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？ 

7.1

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。

7.3

處理該警告信，企業應該採取以下3項行動。7.5
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追查版權權利

追討網頁設計公司

7.7 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。

7.6 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」）。

在行動一採取後，設計網站公司通常會有以
下兩種行動的選擇。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。

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
事訴訟程式，本所建議企業考慮以下行動。

7.6.1

7.6.2   
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同意終止使用

7.8 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
擁有人會放棄企業曾經在無意下使用侵權相片的行為。

企業不知情

7.10 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
答辯理由來堅持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。

7.9 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
需版權資料也頗是繁瑣，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」。
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7.11 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。

7.12 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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8.    承諾範圍

收信人的一般反應—作出承諾

無論收信人經營的是以下任何一類生意，當他們收到
以「影射」（即Passing Off）侵權為訴訟理由的警告信後
，均傾向向發信人作出承諾終止所有銷售侵權產品的
行為:-

 8.1.1    小規模，而且是單一的零售店、和

 8.1.2    較有規模，並擁有數間零售店。

平衡挑戰出信人的價值和代價後，多數的收信人均會
以「多一事，不如少一事」的態度來處理警告信。因
此，收信人常常會作出某某承諾來滿足出信人的基本
要求。但又因未牽涉法庭程式，他們傾向拒絕發信人
的賠償要求。

8.1

而收信人的承諾可能是以下其中一類:-

 8.3.1    收信人承諾終止銷售指定的某某產品
                       （「承諾一」），和

 8.3.2    除承諾一外，收信人更承諾以後不再銷售「類似」
          發信人的商標或形象的產品（「承諾二」）。

8.3

8.2 
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第二次進攻

若發信人依賴的訴訟理據是「影射」，收信人的承諾
是不會長遠地終止發信人的進攻。這尤其應用於上述
第二類生意經營下。這是因為收信人多數也會繼續銷
售出信人不滿意的產品(但這不等於侵權產品)。

8.4

發信人和收信人的態度

在收到收信人的承諾後，多數的發信人雖不願意但在
衡量得失後都會接受收信人的承諾完結聲討。之後發
信人必會作定期查冊收信人的行為。在另一邊廂，收
信人亦在市場的需求下「靜靜雞」地銷售侵權產品或
與侵權產品般相似的產品。換句話來說，與第一次不
同，發信人除「影射」外，還可以用「違反承諾」來
在第二次進攻中聲討收信人。

8.7

明顯地，上述的承諾二會比上述承諾一的承諾範圍闊
。若收信人作出承諾而日後再銷售類似侵權產品時，
發信人必捲土重來，甚至是來勢洶洶。在第二次的攻
勢中，發信人不僅僅以影射，並且還會以「違反承諾」
（即Breach of Undertaking）向收信人進攻。

8.6

為了解收信人有否違反承諾，發信人會定期作出監察
。一旦發現收信人違反承諾，發信人會向收信人作出
第二次攻擊。

8.5
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「旁名牌」本身亦非非法。唯獨是收信人可能要為曾
作出的承諾付出沉重的代價。要透過影射來成功起訴
收信人，發信人要證明以下:-

收信人的「客戶」被「誤導」（即Misled），使他們
以為收信人的產品是由發信人所提供。

要證明「誤導」在實際中是有難度的。對發信人來說
，可說是一不明朗的訴訟。但若對收信人曾作出書面
「承諾」，這「承諾」便會為收信人埋下「定時炸彈」。

8.9

若承諾是於契約（即Deed）形式下作出，即使發信人
無十足把握在第二次進攻中以影射來聲討收信人，他
們亦可憑著違反承諾契約（即Breach of Deed of Under-
taking）來起訴收信人。換言之，收信人可能因違反
承諾會被禁制終止銷售「類似」發信人的商標或形象
的任何產品。因此收信人在作出承諾前要謹慎行事方
可。

8.10

8.8 
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海外信託銀行大廈19樓B室

江炳滔律師事務所 

深圳市江炳滔知識產權代理有限公司

 t  : +755 8221 3852
 f  : +755 8221 3852
 www.bk.com.hk  
 enquiry@tm-sz.com
 深圳市羅湖區人民南路
 國貿大廈15層西座1506室
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知識產權保護系列書籍:

1.   版權(基礎概念)

2.   版權(實用攻略)

3.   註冊專利

4.   註冊商標

5.   註冊外觀設計

6.   影射

7.   臨時禁制令

8.   商業合約

9.   基本知識和實務

10.   處理侵權警告信

11.   何時起訴侵權人




