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敬啟者：廖長江議員         

《2015 年專利(修訂)條例草案》委員會主席 

 

 

香港中國專利代理師協會意見 

 

總體而言，我們協會非常贊同並支持該草案。 

 

下文是我們進一步的建議。 

 

相關條文 我們協會的意見 

127C (2) 

(關於短期專利的實質審查) 

 

(2) 有關規定是—— 

(a) 屬上述專利標的之發

明，根據第 9A 條，屬可享專

利。 

 

 

 

 

該條款規定的效果是“對短期專利的創造性要求等同

於對標準專利的創造性的要求 (參考第 37U 條(3) 

(a))。” 

 

該條也並無實質缺陷，因为具體細節可能會在實施細

則或審查指南中說明。 

 

但無論如何，公眾一般認為，短期專利通常是比標準

專利發明更“小”的發明。因此，兩種發明的創造性

標準也應不同。換言之，小發明的創造性高度應比標

準專利的創造性高度更低。(參考中國專利法第二十二

條第三款) 

 

144A (2) (e) 

禁止使用某些名銜及描述 

(1) 任何人不得在該人在香

港境內的業務、行業或專業

1) 該條款限制使用某些名銜。我們總體上同意該限

制，然而第 144A 條(2)(e)可能過於嚴格，因為當前在

香港的專利從業人員容易觸犯第 144A 條(2)(e)。例

如，由於再註冊專利程序仍然存在，因此中國或英國/
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的過程中，或在與該人在香

港境內的業務、行業或專業

相關的情況下，明知而使用

或准許他人使用第(2)款指名

的名銜或描述。 

(2) 上述名銜或描述是—— 

…… 

(e) 相當可能會令人產生以

下印象的任何名銜或描述：

某人持有在香港境內提供專

利代理服務的資格，而該資

格是獲法律承認的，或獲政

府認可的。 

歐洲專利代理人理所當然會告知他們的客戶，他們可

以通過“再註冊”為客戶獲得香港專利——這有可能

會導致他們觸犯第 144A 條(2)(e)。 

 

2) 此外，“可能會令人產生印象”的措詞不是客觀的

判斷，而實際上是取決於客戶如何理解該名銜或描述。

 

另外，如果懲罰是刑事上的，根據刑法原則，罪的構

成要件必須清楚嚴謹地確定。 

144A (4) 

第(1)款不禁止合資格人士在

香港境內提供專利代理服務

的過程中，或在於該合資格

人士在香港境內提供專利代

理服務相關的情況下，使用

律師、大律師或外地律師名

銜(視屬何情況而定)，亦不禁

止該合資格人士准許他人于

該過程中或在該情況下，使

用該名銜。 

1) 該條款豁免香港律師不受上述限制，於理不合。 

 

對於該問題，首先需要認清，律師與專利代理人之別

有如醫生與牙醫之別。醫生不能聲稱他/她能夠提供牙

醫服務，反之亦然。 

 

要獲得專利代理人的資格，理工/科學背景是必須的。

 

如果草案准許香港律師將其服務範圍描述成包括“專

利”，則公眾會被誤導——錯誤地認為律師也能夠提

供涉及專利問題的技術服務。 

 

我們建議香港律師在描述其服務範圍時必須明確說明

提供的專利服務只限於程序事務。 

 

對於處理實質性問題例如專利性等，必須提醒公眾只

有受過技術教育的專利代理人符合資格。 
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2) 正如上文提及，由於再註冊程序仍然存在，因此中

國或英國特許/歐洲專利代理人理所當然會告知他們

的客戶通過延伸能夠為申請人獲得香港專利。我們協

會提議，豁免範圍除了包括上文提到的第 1)點內容之

外，還應包括以下內容： 

144A (4) 

第(1)款不禁止合資格人士在香港境內提供專利代理

服務的過程中，或在於該合資格人士在香港境內提供

專利代理服務相關的情況下，使用律師、大律師或外

地律師名銜(視屬何情況而定)，亦不禁止該合資格人

士准許他人于該過程中或在該情況下，使用該名銜；

然而，所述專利代理服務限於程序問題；並且 

第(1)款不禁止在香港居住的中國、歐洲和英國特許的

專利代理人在香港提供專利代理服務。 

 

當然，在香港的專利訴訟仍然專屬於香港事務律師/

大律師，但我們希望香港事務律師/大律師應與香港代

理人一起處理訴訟事務，從而保障其中的技術問題由

有資質的專業人士處理。 

144A (5) 

任何人違反第(1)款，即屬犯

罪，一經定罪，可處罰款

$500,000。 

我們認為懲罰過於嚴苛(觸犯的結果是刑事責任)並且

罰金數額過大。 

 

我們建議將懲罰定為“行政處罰”。 

 

例如，香港知識產權署可以首先發出警告。如果不獲

糾正，違者將接受罰款，但數額應遠小於 500,000 港

元。 

 此外，草案將香港專利代理人條例的具體方案推遲。
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我們協會提議儘快落實該方案。換言之，我們提議在

當前草案 2015 中納入過渡方案，因為： 

1) 因為存在例如“拉布行為”,現時很難通過一項法

例，因此我們需要節省時間； 

2) 香港公眾現在就需要合資格的專利代理人提供專

利服務。 

 

關於過渡方案的內容，我們提議借鑒遵循先例——中

醫(TCM)從業人員的規管方法： 

- 准許在香港居住並一直從事獲得香港專利業務的中

國專利代理人或歐洲/英國特許專利代理人成為香港

專利代理人（師）。 

 

如果香港律師(事務律師、大律師)具有專業技術履歷

(例如自然科學的大學教育)，他們也可以成為香港專

利代理人（師）。 

 

正如上文提到，在香港的專利訴訟仍然專屬於香港事

務律師/大律師，但我們希望香港事務律師/大律師應與

香港代理人一起處理訴訟事務，從而保障其中的技術

問題由有資質的專業人士處理。 

 

 最後，我們協會提議，新的審查體系應包括“保密審

查”——對實質上在香港完成的發明的專利申請一般

應首先在香港提交 / 接受保密審查。 

 

此致 

林森 

香港中國專利代理師協會 主席 

2015 年 12 月 11 日 


