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回應小組委員會於二零零二年十一月二十九日會議

所提出的跟進事項

(a) 聯合王國(英國)《專利規則》(第 53 條)和新加坡《專利規

則》(第 64 條)並無規定向當地專利註冊處處長提交法院命

令的時限，也沒有與本港《專利條例》第 81(5)條相似的條

文，使專利擁有人在取得法院命令之後，並在將有關命令提

交專利註冊處處長之前，失去就侵犯專利的行為追討損害賠

償的權利。我們不能從兩國的法例中清楚知道兩國如何確保

專利擁有人依時登記法院命令。

根據澳大利亞(澳洲)《專利法令》(第 105 條 )和《專利規

例》(第 10.10 條)，專利持有人必須在有關法院命令作出日

期起計 14 天內，提交法院命令文本。當有關命令提交後，專

利說明書會按照有關命令指定的方式修訂。該期限可以延

展。澳洲並沒有與本港《專利條例》第 81(5)條相似的條

文。

(b) 修訂規則的原因，是由於有關時限既無需要，亦會導致難解

的困局。設置時限並無需要，因為該條例第 81(5)條的條文

已為專利擁有人提供足 誘因，促使他們盡早提交修訂通

知。該條文規定，專利擁有人在取得法院命令之後，並在將

有關命令提交專利註冊處處長之前，將失去就侵犯專利的行

為追討損害賠償的權利。

設置時限會導致難解的困局。倘若專利擁有人在指定時限後

才提交法院命令，即使該命令仍然有效，專利註冊處處長也

不可接納，且無合法權限記錄有關修訂。結果，若專利受到

侵犯，專利擁有人將不獲損害賠償。更甚的是，專利擁有人

無從就這情況作出補救。我們認為，遲交法院命令所受到的

“罰則”過份嚴厲。

終審法院在十二月五日簽發的裁決中指出 (見下文 )，法

院可在根據《專利條例》第 46(1)條作出命令時，要求專利

擁有人在指定時期內向專利註冊處處長提交有關法院命令。

根據該條例第 46(7)條，法院規則可就實施因應條例第
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46 條所作出的任何命令，訂定條文。政府樂意在此等事

宜上協助法院，但我們必須解決上文所提及的困難。

終審法院就上訴個案於十二月五日作出裁決 (文本載於附

件 )，判令《專利(一般)規則》(該規則)第 39(1)條為超越

權限。終審法院在判詞中，亦期望高等法院規則委員會

在適當時候制定合適的法院規則，處理就《專利條例》第

46 條所提出的申請和命令。此外，終審法院認為法院在作

出命令時，要考慮應否提出執行方面的輔助指引。例如指示

該命令的通知書應在規定的期限內向專利註冊處處長提交。

根據《專利條例》第 46(5)條，專利註冊處處長獲授權為提

交法院命令和証明文件訂明方式。

擬議的新條文第 39(1)條，以及第 39(2)和 (3)條，是專利

註冊處處長為上述事宜而訂明的方式，作為紀錄有關修訂所
需的行政措施。若沒有新條文第 39(1)條，第 39(2)條所提

述的“第 (1)款所指的通知須採用指明表格作出，並須附

同…”便不能發揮效用。

(c) 我們會詳細研究代表團體的意見。

我們希望就該規則第 35(1)條的時限以六個月取代三個月

的建議作出回應。

我們必須考慮這樣的做法能否在專利持有人的權益和整

體公眾利益之間，取得適當平衡。比較起來，不遵從該

規則第 35(1)條所訂時限的後果，沒有不遵從第 39(1)條

所訂時限的後果那麼嚴重。專利持有人如無法遵從該規

則第 35 條所定三個月時限的規定，仍可根據該條例第 46

條 ， 向 法 院 申 請 援 引 法 院 的 一 般 權 力 ， 修 訂 專 利 說 明

書。即使如此，我們仍會研究該規則第 35 條，以及代表

團體提出的其他建議。

至於高等法院規則第 103 號命令，當局已向高等法院規

則委員會提供該命令的草案。委員會已審議該草案，並

提出多項意見。草案現正在修訂當中，以供規則委員會

進一步審議。當局會繼續協助規則委員會處理此事。






























