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商標查冊的重要性

BENNY KONG  &  TSAI  SOLICITORS

非特別情況，企業應在有關國商標法有地域保護的限制。
家先進行「商標查冊」從而早「地域」的意思是不同國家均
點預知甚至是防止以下問題:-有 不 同 的 商 標 法 例 和 註 冊 規

則。因此即使一個商標能成功

地在國家甲註冊也不等於它也

能 在 國 家 乙 或 國 家 丙 成 功 註
不單止在外國，即使是在自己冊。再者，在現實中又時常發
的國家「搶註」的情況亦有時生「搶註」的情況，所以我們
會出現。該情況在中國尤為嚴建議企業在作出一個商標申請
重。透過「商標查冊」，企業前應該先進行商標查冊儘量預
便可較早得知有否人把商標在知 商 標 的 註 冊 性 （ 即
企業不知不覺下搶註。經驗告Registrability）。
訴筆者，有很多搶註人其實是

若果企業要在境外（如中國或 企業的（前）代理或（前）生
美國）申請註冊一個商標，除 產商。透過商標查冊，企業便

問題一：
有人已把企業的商標搶註了

商標查冊的重要性

原授專利制度下的香港專利從業人員

「相同商標」查冊和「相近商標」查冊

香港中小企業的專利申請策略

第一次提堂須知

PCT申請中的國際初步審查程序介紹



2Tel: (852)3105 5120    Fax: (852)2519 3610     E-mail: tm@bk.com.hk    Website: www.bk.com.hk

原授專利制度下的香港專利從業人員

可 儘 早 得 知 商 標 有 否 被 人 搶 企業的商標申請便有可能不會

註。 成功。若透過「商標查冊」，

企業在申請商標註冊前得知情
若果趕得切（即是商標證書仍 況，它便可考慮作出小點「變
未被註冊署發出），企業還可 通」。所謂「變通」那便是把
及時作出反對申請，從而避免 商標變小小（如加點圖案或把
漫長和昂貴的訟費。但若來不 字體變得藝術化點等等）來增
切的話，那企業便要考慮是否 加商標的「顯著性」。
需要上法庭爭取回商標。至於

透過商標查冊，企業可知道有企業的準申請那便不用說即時

作出，在已有註冊商標下，商 否其他（無論其註冊人是有意

標註冊處亦不會接受。 或無意地）註冊類似自己商標

的註冊商標存在。所謂知己知

彼，企業應在申請註冊商標前

作出「商標查冊」資料搜索。

多數在巴黎公約的國家成員均
其實商標查冊是一項企業無論

使用「First Filing」制度來處理
在註冊商標前後都需要定期進

商標申請。換言之，那一間公
行的一項保護知識產權必須工

司首次成功註冊商標，那它便
程。

可獲得商標法的保護。若果在

企業申請商標前已有公司註冊

的了類似商標企業的商標，那

問題二：
有人已把近似企業的商標註冊

響，本文試著簡要地分析原授在之前的文章中介紹了原授專
專利制度對香港專利從業人員利 制 度 （ Original Grant Patent 
會產生那些影響。System）對香港專利實務的影
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充。換言之，必須是具有適當首先，目前香港的有關法律對
的教育背景和從業經驗，並且專 利 從 業 人 員 並 無 實 質 性 規
通過有關考試或培訓課程的人管，因此本地申請人想要找到
員才可以使用專利代理人或專具有專利代理資格的專利代理
利律師這樣的稱呼，這不僅可人並不容易。市場上諸多專利
以避免誤導社會大眾的期望，代理公司內部甚至都沒有具有
而且可以通過特定機制淘汰不資格的專利代理人來從屬專利
稱職的專利從業人員。實務，他們大多是將專利業務

轉介給其他國家和地區，尤其
再者，與原授專利制度相比

是轉介給中國大陸的專利代理
較 ， 再 註 冊 制 度 下 的 標 準 專

人來處理。顯而易見，上述情
利，並不需要專利從業人員直

況是無法適應和滿足原授專利
接與專利審查機構進行爭辯和

制度的要求和挑戰的，因為本
溝通，因此對於專利從業人員

地專利代理人必須精通香港司
的能力要求比較低。但是，在

法區域下的整套專利制度，方
原授專利制度下不可避免地要

可保證原授專利制度的順利實
涉及專利檢索、專利實質審查

施。
以及專利無效等諸多環節，這

些環節都涉及到複雜的技術問其次，在原授專利制度實施後
題和法律問題，因此對專利從政府將會正式規管香港的專利
業人員的業務能力提出了很高從業人員，並且在現有的香港
的要求，這也從整體上有利於專利師協會這樣的專業團體的
本地申請人獲得比以往更優質基礎上，透過培訓課程提昇專
的有關專利的專業性服務。利從業員的專業水準及操守，

現有的海外專利代理人將成為

整個專利從業人員中的有益補

「相同商標」查冊和「相近商標」查冊
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近商標，但并不等於企業的準查冊註冊商標可分為以下兩
商標申請不會成功。要知道一類:-
個 商 標 可 否 被 商 標 註 冊 處 接

1.「相同商標」查冊（即Identical 纳，需要考慮的因素有很多。
Trademark Search）和 例如：除考虑准商標與注册商

2.「相近商標」查冊（即Similar 標的相近程度外，註冊處亦會
Trademark Search） 考慮準商標与註冊商標所注册

的貨品有没有区別，及申請國
家的民情等等。因此，「相近
商標」查冊的結果只是給予企進行「相同商標」查冊是申請
業 一 些 已 註 冊 商 標 資 料 作 參商標前必要的行動。若查冊結
考。果顯示有人已把企業一模一樣

的商標成功註冊為註冊商標，
企業的準商標申請必定不會成
功。此时企業需要想辦法奪回 面對「相近商標」查冊的結
被 他 人 盜 註 的 註 冊 商 標 ， 不 果，一般法律顧問（或商標代
然，企業便会喪失此商標在该 理）会為客戶提供不同深度的
国 该 类 别 的 商 標 權 利 。 更 甚 法律意見：企業的準商標注册
者，企業还有可能会被註冊人 成功率。要知，法律意見并不
反客為主起訴。 等 同 於 商 標 註 冊 處 的 最 後 決

定。因此，若果企業仍未開始
使用準申請商標的話，可考慮
把準商標作少许修改，以此来至於「相近商標」查冊就并不
避免與注册商标相撞，從而增是企业必須進行的工作。據經
加註冊成功率。驗 ， 「 相 近 商 標 」 查 冊 往 往

（有八、九成機會）會出現以
下的結果:-

若果企業對準申請商標情有獨
1.有「非常相似」的註冊商標、

鍾，不願作出太大更改或任何2.有「較相似」的註冊商標、
修改，那企業便可考慮把準商3.有「小許相似」的註冊商標。
標 申 請 在 「 鄰 居 貨 品 」 上 ，

虽然查出有以上3种情况的相

「相同商標」查冊

增加成功註冊機會

「相近商標」查冊

策略式申請來保護重要商標
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香港中小企業的專利申請策略

國的申請專利費用比較低，可專利申請策略可以從許多角度
以 減 輕 申 請 人 的 前 期 經 濟 負來理解和闡述，對於香港的中
擔。第二，香港作為世界貿易小企業而言如何選擇適合自身
中心，香港中小企業的許多產的專利申請策略，同樣有許多
品都需要在本地舉辦的展銷會因素需要加以考慮，本文嘗試
上進行推介，加之在本地區申從實務角度簡要地分享香港申
請專利相對而言更為方便和快請人需要特別注意的地方。
捷，因此同時在香港獲得專利

由於專利申請與保護具有地域 保護便於在展銷會上運用專利
性限制，香港中小企業首先需 權打擊侵權者。第三，根據專
要決定在哪些國家或地區實施 利申請預算的情況，還可以進
專利佈局。第一，如果選擇中 一步利用優先權制度在海外主
國大陸作為生產基地，那麼在 要 市 場 地 的 國 家 提 出 專 利 申
中國申請專利就很有必要。這 請。
樣不僅可以避免因技術洩漏而

與上述申請佈局策略相配合，被他人搶先申請專利，而且中

（例如：企业想申请的类别是 請商標於「鄰居貨品」上的註
服装类，因为服装类有相近的 冊 商 標 。 若 干 年 （ 如 三 年 ）
注册商标，企业将商标于服装 後，當企業已於「有關貨品」
类申请的同時，亦应把準商標 上大量使用了该商標，企業便
申請在「鄰居貨品」（例如： 可「再次出擊」為商標申請於
運動用品）上。这样第二個申 「有關貨品」上。若企業能證
請能成功註冊的機會較高。 明它大量使用申請商標於「有

關貨品」上，被獲批准的機會
這樣做的結果是，即使申請於 也會大大提升。
「有關貨品」上的準申請商標
不獲接受，企業仍可獲得準申
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第一次提堂須知

香港中小企業還需要結合自身 排，兼顧兩種專利的優點以獲
情 況 選 擇 具 體 的 專 利 申 請 方 得最佳保護效果。第四，對於
式 。 第 一 ， 對 於 技 術 難 度 較 存在較多海外市場的產品，適
高、後續改進較多的產品，適 用以PCT國際申請方式提出申
合以發明專利方式提出申請， 請，比便於為產品進入海外獲
以便獲得更穩定和更長期的專 得足夠的準備時間。
利權。第二，對於技術難度較

綜上所述可知，專利申請策略低、市場週期較短的產品，適
並非千篇一律和一成不變的，合以實用新型和短期專利相結
因此建議香港中小企業能夠在合的方式提出申請，以快速獲
咨詢專利律師並經過充分溝通得專利保護。第三，香港申請
的基礎上，結合具體情況選擇人可以利用中國專利法允許就
最適合的專利申請策略。同一技術方案同時提交發明和

實用新型申請這一特殊制度安

期間被告人若須要離境，須要律政司作出刑事檢控後，第一
庭審結束后另行向法庭提出書堂聆訊(即第一次提堂(Mention) 
面申請。法庭在初步考慮被告一般會於幾個星期後在某一裁
人的書面申請后，會安排日期判處進行。在該聆訊中，法庭
召開聆訊審理被告人的離境申會聽取答辯(Take Plea)，即詢
請，被告人須出席該聆訊。問被告人是否認罪。

一般而言，在第一堂聆訊前被若被告人認罪，法庭在聽取求
告 人 掌 握 的 控 方 證 據 是 相 當情陳詞後便會考慮判刑。如被
「有限」的。他們一般只擁有告人不認罪，法庭便會另定一
自己向「香港海關」錄取的警個日期進行審前覆核。這裡需
戒供詞。而其他證人供詞，例要注意的是，這時被告人的保
如「專家檢驗報告」、「海關釋條件一般會加以離境限制。
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PCT申請中的國際初步審查程序介紹

官員的口供」、版權作品或註 法院續審，裁判官最終裁定兩
冊商標證書等證據資料一概未 被告表面證供不成立，即時撤
全。所謂「知己知彼，百戰百 銷控罪并批准兩被告人的訟費
勝」，單憑自己的口供，被告 申請。
人又何以能評估控方理據的強

據報道，辯方呈堂的閉路電視弱或者證據是否充分呢?被告人
片段顯示藥材樽身的價錢牌一在第一堂聆訊表示不認罪，並
直向着執行放蛇行動的卧底關不會影響其後在考慮過檢控的
員，並無意圖隱瞞藥材的原所有證據後作出任何決定。
價，而價錢牌上的價錢單位都
清晰明確，與海關關員的供詞
截然相反。

海關於2015年12月在銅鑼灣一

帶進行「放蛇」行動，拘捕涉 上述案件中兩被告人憑藉閉路
嫌觸犯商品說明條例的人士， 電視片段令法庭不能接納海關
行動中拘捕銅鑼灣某藥坊的兩 關員口供的「可信性」，從而
名店員，他們涉及以錢代斤收 裁定兩被告人表面證供不成
費，收取放蛇關員逾160倍的 立，即時撤銷控罪。該案例是
金額，兩名店員早前被控一項 「打擊」證人供詞的可信性，
作出屬誤導性遺漏的行為，案 成功抗辯檢控的又一例子。
件於2017年3月16日在東區裁判

案例：打擊海關官員的口供

審查要求，申請人都將收到國國際初步審查是PCT體系中一
際檢索單位的書面意見，此書個可選擇的程序，申請人往往
面意見是針對申請的新穎性、根據國際檢索報告和國際檢索
創造性和工業實用性給出的初單位書面意見來決定是否啟動
步的無約束力的意見。該程序。在PCT申請的國際階

段，不管是否提交了國際初步
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South Korea

電郵: tm@bk.com.hk      網 址：www.bk.com.hk

檢索單位傳送國際檢索報告和此外，書面意見中也將指出在
書面意見之日起三個月，或者審查過程中發現的任何形式缺
自國際申請的優先權日起22個陷和其他問題。如果申請人決
月，以後到期為準。提出初審定不向國際初步審查單位提出
要求時，申請人可對檢索單位初審要求，國際局（IB）將在
的書面意見正式答覆，同時還國際檢索單位出具的書面意見
可根據PCT條約（2）（b）對申上粘貼相應的封面，作為專利
請 的 說 明 書 、 權 利 要 求 書 和性國際初步報告(PCT條約第I
(或)附圖提出修改。提出國際初章)傳送給指定局（DOs）。
步審查要求後，國際初審單位
的審查員將作出國際初步審查如果申請人希望克服因檢索報

報告（IPER）（即"專利性國際告中所列現有技術及國際檢索
初審報告"），該審查報告將由單位書面意見中所下結論帶來

的障礙，則可以利用國際初步 國際局轉發給選定局（EOs）。
審查程序，向初步審查單位提
出初審要求，提交相應的意見
陳述和（或）修改，同時繳納
相應的費用。或者，申請人可
向國際局提交非正式意見陳述
來作為對書面意見的答覆，但
不會被公布，非正式意見陳述
也不會被傳送給國際檢索單位
和國際初審單位，如果申請人
在提出初審要求時希望初審單
位考慮他之前提交的"非正式意
見陳述"，申請人應當重新向國
際初審單位提交該意見陳述。
在沒有提出初審要求的情況下
非正式意見陳述會傳送給相應

的指定局（DOs）。

提交初審要求的期限是自國際
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