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商標授權人對銷售侵權產品的法律責任

BENNY KONG  &  TSAI  SOLICITORS

最近，筆者遇上以下侵權情

況，當中涉及的主要問題是

商 標 授 權 人 (即 Trademark 

Licensor)有否侵權責任:-

在證據上，版權擁有人當然

可以起訴銷售侵權產品的批
發人和零售商，原因是他們
在香港兜售和銷售該侵權產
品。然而，版權擁有人又有
否權利起訴商標授權人呢?

出名的商標。很明顯，侵
權產品上的商標屬於某一
商標授權人，而該商標授
權人亦同意批發人使用它
的商標於侵權產品上。」

「版權擁有人發現市面上
(如互聯網和店舖有人銷
售侵權產品。在購買和檢
驗侵權產品後，版權擁有
人發現購買到的侵權產品
包 裝 上 載 有 批 發 人 (即

Distributor)的資料和一頗
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教唆」批發人的侵權行為。從授權人的角度來看，上述
在一般情況下，當商標授權的商標授權人授權批發人使
人收到警告信後它會即時聯用商標在侵權產品上，從而
絡批發人並查明究竟。獲得授權費（即Royalty）。

對於批發人之後的行為（例 若果在侵權產品的銷售情況
如入口侵權產品至香港和在

非常依賴商標授權人的商標
香港銷售侵權產品），商標

的話，批發人應會盡早聯絡
授權人在一般情況下亦不會

版權擁有人謀求和解，從而
理會。那商標授權人容許批

避免它與商標授權人的關係
發人在侵權產品上使用授權

被破壞。若果，版權擁有人
商標又會否蒙上侵犯版權的

進一步提升打假行動（例於
責任呢?

起訴）後，批發人便會處於
前後夾攻(前有版權擁有人的筆者認為，商標授權人雖沒
起訴和後有授權人有機會終有直接在香港進行銷售侵權
止授權商標)的艱難處境。產品的行為，但他的授權行

為亦已足夠導致他如批發商 若果版權擁有人使用上述的
和零售商般蒙上侵犯版權的

法權和策略得宜，在訴訟起
責任:-

訴前或可和諧地解決侵權問
題。

若商標授權人在法律上須要

為批發人和零售商的侵權行
為負上法律責任，那版權擁
有人便可運用此基礎來更有
效率地打退批發人了。例如
它可發出強烈警告信給商標
授權人要求它終止「協助及

「Aidding, procering& assisting, 

distributors and retailers in Hong 

Kong sales violations」
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很快（相信在一年內）香港 當「原授專利」在香港落實

便會擁有「原授專利」（即 後，訴訟程式包括起訴侵權
和被告反告取消專利便可在Original Patent Grant）制度。
香港高等法院全程進行。正自此，香港企業可直接在香
因原授專利下原告的地域是港申請發明專利，而不需要
香港，香港高等法院便有直依 賴 「 再 註 冊 」 （ 即 Re-
接的管轄權處理原告和被告Registration） 制 度 來 保 護 發
的專利糾紛，而不需再像現明瞭。
在般借助外國（現在包括中
國 、 英 國 和 歐 盟 ） 法 庭 協論挑戰專利的註冊性而言，
助。惟有一實際問題，那就「原授專利」制度下的專利
是 在 香 港 的 訴 訟 費 用 頗 昂與「再註冊」制度下的專利
貴 ， 和 美 國 有 得 一 比 。 然會有很大的分別。以往，當
而 ， 筆 者 相 信 在 三 數 年 當「再註冊」制度下的專利被
「原授專利」行順，專利人挑戰其註冊性（包括新穎性
才多了後，費用亦會遞減。（即Novelty）和創造性（即

Inventiveness））時，都需要
在原批准專利國家中進行，
這種模式在香港維持了數十
年。日後，「原授專利」的
出 臺 將 會 取 代 這 臃 腫 的 方
法。即是說，被告可避免在
外國挑戰專利的註冊性時因
「隔山打牛」而衍生的種種
麻煩了。

「原授專利」的新挑戰
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的技術，包括新產品內部的對OEM公司來說，他們或需
零件和某些 公司擁有的要注意以下合作陷阱:-
專利或擁有版權的組件。該
技術和版權組件當然只屬於

公 司 擁 有 ， 它 們 是

公司經營得來的心血，
亦是經過多年的鑽研和開發
得來的成果。這亦是海外公
司垂青 公司的原因。

但倘若 公司盲目地接受

海 外 客 戶 上 述 的 要 求 ， 那
公司就等同把該技術和

零件的版權同意轉讓給海外
客戶。那樣，便加快了海外

上述的情況看似合理，但卻 客戶在第一或第二宗買賣後
危機四伏。對 公司而言 壓價，繼而將新產品的生產
是「極不公平」的。若上述 線 轉 移 給 另 一 間 廠 房 ，
情況加以補充，當中的問題 公司在該簽署的合約下
或 會 較 容 易 呈 現 在 讀 者 眼 不但「手無寸鐵」招架，更
前。 會將知識產權白白送給海外

公司。有見及以上， 公
海外客戶垂青的是 公司 司在簽署合約前要非常小心
的生產能力和產品質素，因 當中的權與責。
此才接觸公司並與公司共同
開發新產品。 公司在開
發新產品過程中，均會使用
在與海外客戶合作前已擁有

「 公 司 的 海 外 客 戶
（ 「 海 外 客 戶 」 ） 向
OEM公司提供新產品的外

形圖，並要求OEM公司把
外形圖製作成一個有效和
合乎經濟效益的產品。海
外客戶更要求OEM公司簽
署一份協議，在協議書中
要求OEM公司同意海外客
戶擁有新產品的所有權利
包括版權」

OEM

OEM

OEM

OEM

OEM

OEM

OEM

OEM

OEM

OEM
OEM

OEM

OEM合約陷阱



5Tel: (852)3105 5120    Fax: (852)2519 3610     E-mail: tm@bk.com.hk    Website: www.bk.com.hk

平臺已把銷售活動申延至其近年，網購的興起改變了市
他國家，包括香港。當網購民購買貨品的模式。以下，
平 臺 送 遞 （ 或 安 排 他 人 送筆者想與讀者探討新的網購
遞 ） 侵 權 產 品 至 香 港 買 家模式導致的侵權行為。
時，它已進行了以下兩項侵
權活動:-透過互聯網，香港市民可透

過海外的網上平臺（網購平 1.輸入（Importation）香港侵
臺）選擇和購買產品。在付 權產品、和
款後網購平臺會安排送貨至 2.於香港銷售侵權產品。
置身於香港的買家。若購買
的產品屬侵權貨品（如貨品 因此，置身海外的網絡平臺
是版權複製品或載有侵權註 已在香港施法管核範圍內進
冊商標），那網購平臺和買 行了侵權活動。若果侵權產
家會否在香港觸犯法例呢? 品牽涉侵犯註冊商標，那網

購 平 臺 便 觸 犯 了 《 商 標 條若果買家購買侵權產品作自
例》第559章第18條條例。若

用，那他並沒有任何侵權責 屬版權範圍，那它便觸犯了
任。但對網購平臺，那便大 《版權條例》第528章第30和
有不同了。 31條條例。

在過往，侵權活動只限置身 因此，知識產權擁有人可在
於海外國家的網購平臺中， 搜證（如在網購平臺購買樣
所以在香港並沒有此類的侵 板）後便可向法庭申請「禁
權活動進行，知識產權擁有 制令」禁止網購平臺在香港
人較難起訴網購平臺。但隨 銷售侵權產品。
著互聯網更趨普及和物流變
得更方便，置身海外的網絡

網購侵權行為 新侵權趨勢    
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把他人的產品註冊「中國實用新型」

證書，註冊人和他的客戶便在上個月(2015年10月中)Mega 
有 一 支 強 心 針 為 「 侵 權 產Show中,筆者的客戶遇上以下
品」護航。在上述實例中，情況:-
參展商展示該「中國實用新
型」註冊證書，並藉此拒絕
筆者客戶要求他停止展示侵
權產品。

面對上述問題，筆者建議企

業考慮以下行動:-

1.雖然「中國實用新型」已
被成功註冊，但企業仍可
以以申請時發明並「不新
穎」為由在「中國知識產
權局」申請把其取消。只
是企業要支付費用（如人

據筆者經驗，申請註冊「中
民幣二萬和雜費）和等待

國 實 用 新 型 」 是 一 程 式 申 十個八個月才可成功。成
請。只要申請人把表格填好 功取消「中國實用新型」
和 呈 交 所 需 檔 ， 如 「 說 明 註冊，可為企業阻止侵權
書」、申請費用等等，申請 人展示「中國實用新型」
人便可在八至九個月成功註 證書來推銷侵權產品。
冊。「中國知識產權局」便
會發放一「實用新型註冊」 2.因為侵權產品的樣貌極之
證書，之後證書便獲得中國 柤似於企業的產品，所以
十年保護。 企業亦可發出一封強烈的

「警告信」，甚至是「告
有了「中國實用新型」註冊 票」起訴參展商。之後，

「在展覽會中，客戶發現
有參展商展示侵權產品，
其外觀極之相似於客戶的
玩具恐龍。細看下，侵權
產品亦像客戶產品般能發
聲和駏動。最令客戶氣憤
的是，客戶的產品雖然已
面世十年，但參展商竟能
向客戶展示一份為侵權產
品成功註冊好的「中國實
用新型」註冊證書」。



7Tel: (852)3105 5120    Fax: (852)2519 3610     E-mail: tm@bk.com.hk    Website: www.bk.com.hk

能做到存儲檔和資料。當侵昨日中國政府公佈「兩孩政
權 出 現 時 ， 企 業 便 可 把 註策」來「改變」人口策略。
冊、登記和存儲的檔拿出來同 樣 ， 香 港 企 業 也 應 求
使用，以最快的時間中止侵「變」。在改變進程中，香
權活動。據筆者經驗，多數港企業當然要不斷地投放資
的企業已能做到此等傳統保源 來 創 新 ， 擺 脫 「 不 變 則
護方法。窮」的現狀。

避開傳統的方法，筆者建議在保護企業創新產品設計的
企業可考慮以下新興的保護方同時，知識產權保護方法同
法來為產品設計謢航，因為它樣要求「變」。傳統保護專
既能避免「申請前曝光」（即利、外觀和版權的方法離不
p r i o r  p u b l i c a t i o n  b e f o r e  開註冊和登記。在資源容許
application）問題，又能有效下，企業可運用傳統的註冊
地 阻 止 (大 部 份 ) 侵 權 行方法把他們的產品設計和發
為」:-明在適合的國家申請註冊。

對版權而然，很多的企業已

不變則窮

企業更應運用「警告信」 上述的情況時常出現於有創
和/或「告票」的副本與企 意和新產品的企業中。若遇
業客戶交代。要知若果企 上類似情況，企業可考慮以
業不採取果斷行動，他們 上行動來保護新產品。
的客戶或會「詐形」如壓
價，甚至是終止向企業購
買原裝正版產品。
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本刊物為江炳滔律師事務所而撰寫。本刊物的內容祗

供參考，不應視作決定采取任何行動，亦不應視作本

律師事務所給予的法律意見。若讀者就本刊的內容有

任何問題，請聯絡本事務所(電話:  或 
tm@bk.com.hk)
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「 把 產 品 （ 例 如 玩 具 恐
龍）的正面或側面影相，
之後把該相片申請為註冊
商標」。

上述的「商標化外形」既可

在企業產品推銷前註冊，亦
可應需要時才作出。意思是
說當企業覺得有須要打擊侵
權 時 ， 企 業 才 「 商 標 化 產
品」。

在應用方面，企業可出示已

成功註冊的「商標證書」給
侵權人。因「商標證書」內
顯示的是產品相片，當侵權
人，尤其是(零售店收到企業
的 警 告 信 連 同 商 標 註 冊 證
書）時，多數的他們也會收
起侵權產品，甚至會終止銷
售 侵 權 產 品 ， 論 效 果 而 言
「商標化產品」亦是企業可
考慮的新興產品保護方法。
對玩具行業它的效果更為顯
注。
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