
對香港商標師公會二零零三年一月二十日意見書的回應

關於新《商標條例》及《商標規則》 (“新規則” )，商界及商標
師 界 皆 廣 泛 支 持 新 例 盡 快實 施 ， 我 們 對 香港商標師公會 (以下簡稱為
“公會” )的支持表示歡迎。知識產權署於二零零二年九月／十月就新
規則進行第四輪諮詢後，亦用了一些時間來詳細考慮所收到的意見，

隨後更與提出實質意見的人士舉行會議跟進，對規則草案作出適當的

修改。我們提交規則前，亦徵詢了工商事務委員會的意見。

知識產權署進行了四輪諮詢後，詳細考慮收到的意見。在諮詢過

程中，部門已對公會提出的很多問題作出處理，並對新規則作出相應

的修改。不過，從下段的回應中可見，仍有部分意見我們未能接納。

有關公會函件中第五段所提出的事項：

規則 有關事項 對公會意見的回應

第 13 條 沒有符合註冊規

定

申請人在接獲處長的審查意見後，有 12
個月時間進行回應

回應處長審查意見的程序和時限包括：

給予申請人六個月以回覆處長的審查

意見；

如有需要，給予三個月的延展時限；

及

在處長考慮申請人的回覆而提出進一步

意見後，如有需要，申請人可在三個月

內提交進行聆訊的要求。

新審查制度目的是提供收費低廉和快捷

的服務，從而有利商界發展。所以，新

規則所訂定的時限是合適的。

平衡利益

當一個商標獲註冊後，該商標將追溯至

由申請人提交申請日起有效。若申請待

決的時間太長，會對商界造成不明確情

況，阻延打算使用或申請註冊類似的標

記的人士提出申請。所以，商界應在一

段合理時間內，得悉某項註冊申請是否

獲得接受，以便作出相應的計劃。故我

們相信，新建議的時限能夠適當平衡商

標申請人、商標代理人及商界的利益。
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簡化註冊程序

在新《商標法例》下，由於廢除了分

為兩個部分的舊註冊紀錄制度，以及

取消了強制性要求申請人放棄專有使

用權，故註冊程序大為簡化。此外，

申請人亦再無需要提交聲稱具有優先

權的證明文件，除非他們的申請與在

先的註冊商標或申請有所牴觸。

上述因素令註冊程序大為簡化，並減

省申請人與註冊處之間書信往來的需

要。

證據

就 新 規 則 內 不 可 延 展 時 限 的 條 文 而

言，公會質疑是否有足夠時間讓申請

人整理證據。事實上，在新制度下只

有小部分的申請需要提交證據，證據

通常包括標記申請註冊前在香港的使

用情況和標記在香港的聲譽等。在新

條例的較為寬鬆的註冊要求下，需要證

據來支持註冊申請的商標將會減少。此

外，一如上文所解釋，新規則給予申

請人六個月的時間作出申述，並可有

三個月的延展期。如申請人不滿意處

長的審查意見，則再可在收到意見後

三個月的內要求進行聆訊。因此，申

請人共有 12 個月的時間整理證據。

多重回應

公會強烈要求提供多重回應的機制。

我們認為，上述的審查過程已提供足

夠渠道予申請人遵辦註冊的要求。申

請人接獲審查意見後，可提交書面申

述；在接獲處長的進一步報告後，可

要求進行聆訊，屆時申請人將有另一

次機會作回應。

延遲提出反對

公會關注到處長在審議申請註冊過程

中，可能在較後期才提出反對，質疑

申請可能牴觸其他的標記，或質疑其

可註冊性。在此等情況下，有關的時
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限則可重新由延遲反對的時限開始計

算，以便申請人有機會回應。

基於上文所述的理由，我們認為規則

第 13 條所訂的回應時限是適當的。
公會的函件指出，限制申請商標註冊

的申請程序在九個月內完成，是過份

的約朿。一如上文所述，法例容許申

請 人 有 12 個 月 時 間 回 應 處 長 的 意

見。這個時限並未包括申請人有另兩

個月時間，就處長指出其申請的不足

之處進行補救。如果將這段時間也計

算在內，申請人其實共有 14 個月時
間採取補救行動，以符合註冊的規定

(即 就 申 請 的 不 足 之 處 和 處 長 的 審 查
意 見 給 予 回 應 )。 此 外 ， 根 據 新 法
例，註冊要求較為寬鬆，加上程序簡

化，標記較易獲得註冊。所以，我們

不同意新註冊程序會“無可避免引致
數以千計的申請無法獲得註冊”。

第 16
及 17 條

反對通知和

反陳述
考慮到申請人及反對人雙方的利益，

三個月是提交反對通知的合理時限。

提高申請程序的確定性

新制度令申請人在申請的過程中獲得

更高的確定性。這是因為若申請人的

申請已予公布，並在三個月內沒有遭

受反對，則該標記會獲註冊。若申請

遭反對，申請人至少知道反對的程序

已展開。他不會處於不知道其註冊申

請會否遭受反對的不明確情況。相對

來說，根據現行規例，如某人提出延

長反對期限的要求，則不明確情況的

時間會較長。

在諮詢期間，有某商會提出應縮短反

對註冊的法律程序時限，以便整個反

對註冊程序能於一年內完成。

其他地區的做法

有關提交反對通知和反陳述的時限不

可 延 展 的 規 定 ， 亦 存 在 於 其 他 司 法

區。英國自一九九四年起，便就提交
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反對通知 (和反陳述 )實施三個月不可
延展時限的規定以精簡反對註冊的程

序。新加坡則容許兩個月和一次過的

兩個月延展期 (共四個月 )。

延展期限不能節省訟費

在進行反對註冊的程序時，各方可於

任何階段，就反對註冊一事進行和解

並同意有關訟費的安排。公會認為，

利用未提交反對通知前的延展期進行

和解，會較能節省訟費。但事實上，

承擔支付訴訟費的責任是由一方申請

要求延展期限以提交反對通知時就產
生。故延展期限並非減低或免除進行

和解談判時所需的費用的方法。

和解

打算提出反對的人士如不能於規定的

時 間 內 提 出 反 對 ， 即 使 該 標 記 已 註

冊，他仍可引用與反對註冊的相同理

由，申請使該商標無效。與反對註冊

的法律程序比較，申請商標無效的舉

證責任，不會對反對人構成不利。

提交反對函有助和解

我們認為，提交反對通知和反陳述，

可 將 各 方 的 焦 點 帶 回 爭 議 的 事 項 上

(即反對註冊的理由 )，並有助他們取
得進行和解的所需資料。

擱置法律程序

處長的慣常做法是因應各方的要求，

擱置 (即暫停 )各方之間的法律程序，
包括反對商標註冊的法律程序，以便

有 合 理 的 時 間 商 討 和 解 的 辦 法 。 現

時，處長經常會考慮擱置法律程序的

申請。因應公會的要求，我們已加入

規則第 90 條，以增加透明度。我們
認為並無需要訂明申請擱置的程序。

不過，我們會就新規則的實施情況檢

討此事。

第 70 條 查閱文件 根據規則第 62( 2 )、 ( 3 )或 ( 4 )條或規則
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(應為第
69 條 )

第 6 4 ( 2 )或 (3 )條，只要申請登記交易
(或申請修改或刪去交易細節 )的表格
是由交易各方或其代表簽署，便無需

要提交有關交易的書面證據。例如，

如商標轉讓人及承讓人共同申請記錄

該項轉讓，便無需要再提交交易詳情

的證明。

新 《 商 標 法 例 》 大 大 簡 化 轉 讓 的 手

續，並放寬對特許的限制。處長不會

再根據現行《商標法例》第 43 條所
規定，審查交易的文件以確保有足

的所有權證明。不過，考慮到註冊商

標屬商業資產，可用作貸款的抵押，

新規則必須有機制確保有關交易已有

效地進行，例如某商標已有效地轉讓

或授予特許。

就 此 方 面 ， 新 法 例 要 求 轉 讓 雙 方 (轉
讓 人 及 承 讓 人 )或 特 許 的 授 予 人 ， 在
註冊處的表格上簽署，作為證明，而

該表格亦可供公眾查閱。若轉讓雙方

或特許的授予人沒有在表格上簽署，

便需要提交轉讓的文件證據，並須供

公眾查閱。

基於同樣 理由，新規則第 62(5 )條 訂
明所有有關法院的命令，應供公眾查

閱。

透過上述安排，新制度在提供方便和

保障、及增加透明度兩者之間，取得

相應的平衡。

有關「無心遺漏」一點，根據《商標

規則》第 61 條就修訂商標建議而提
交的反對通知，可供公眾查閱  –  參
閱新規則第 69( 1 ) ( p )條。

有關公會函件附表所列的其他關注事項，請參閱我們載列在附表的回

應。














