广东省知识产权局关于进一步明确专利侵权纠纷案件立案有关问题的通知

粤知执〔2015〕15号

各地级以上市、顺德区知识产权局：

　　为进一步规范全省知识产权局系统专利侵权纠纷案件的受理工作，根据《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国专利法实施细则》、《广东省专利条例》和国家知识产权局《专利行政执法办法》以及其他有关法律法规，并结合2009年泛珠三角区域内地九省（区）首次专利行政执法协作会议议定的《泛珠三角区域内地九省（区）专利执法协作侵权纠纷案件立案标准》，就专利侵权纠纷案件立案有关问题明确如下：

　　一、立案条件

　　（一）请求人是专利权人或者利害关系人；

　　（二）有明确的被请求人；

　　（三）有具体的请求事项和事实、理由；

　　（四）有证明侵权事实的初步证据；

　　（五）属于知识产权局的管辖范围和受理事项；

　　（六）当事人均未向人民法院起诉并且双方无仲裁约定。

　　二、立案原则 

　　（一）依请求原则

　　专利侵权纠纷案件由请求人提出请求。立案必须符合《专利行政执法办法》第八条规定。根据《专利法》第六十一条，知识产权局可以要求请求人出具专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。

　　知识产权局应根据请求人的请求，依法对专利侵权纠纷的相关证据材料进行审查，对符合法律、法规以及规章规定的予以受理。

　　（二）一专利一案原则

　　一专利一案，是指被请求人涉嫌侵犯请求人一项专利权作为一个案件处理。即一专利、一请求人和一被请求人为一个案件。 

　　（三）一次性告知原则

　　知识产权局的工作人员应将立案条件、请求人需要提供证据和材料以及受理立案的期限一次性告知请求人。口头告知有困难的，可以以书面形式进行告知。

　　三、提交材料

　　（一）提交请求书

　　1、专利权人或者利害关系人（请求人）提出行政处理请求，应提交《请求书》正本一份，并按被请求人数量提交相应份数的副本。

　　2、当事人（包括请求人和被请求人）是自然人的，应写明当事人的姓名、性别、住址、邮政编码、联系电话及其他事项；是单位的，应写明单位名称、地址、邮政编码、联系电话、法定代表人或负责人的职务和姓名及其他事项。

　　3、正文应写明请求事项，具体指明被控侵权行为的类型。

　　4、应写明请求事实与理由，并附证据材料清单。

　　5、正文部分应写明构成侵权的分析对比，也可以将“侵权分析对比”单独附页。

　　6、《请求书》须由专利权人、利害关系人或者有权限的代理人署名或盖公章。

　　（二）提交证明当事人主体资格的证据材料

　　1、请求人应提交证明其主体资格的材料。其中请求人是自然人的，应提交如居民身份证、户口本、护照、港澳同胞回乡证等证据的复印件；企业法人、个体工商户作为请求人的应提交营业执照、商业登记证等材料的复印件；事业单位应提交事业法人代码证；银行、非银行金融机构作为请求人的，还须提供其金融许可证；其他组织作为请求人的，还应当提供其依法设立的批准文书。

请求人是外国人的，应当经所在国公证机关予以证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆予以认证，或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。

　　2、具有请求权的利害关系人包括专利实施许可合同的被许可人、专利权的合法继承人。其中，独占实施许可合同的被许可人可以单独提出请求；排他实施许可合同的被许可人在专利权人不请求的情况下，可以单独提出请求；除许可合同另有约定外，普通实施许可合同的被许可人不能单独提出请求，上述利害关系人提出请求，亦应提交证明其主体资格的材料。

　　3、转让专利申请权或专利权的，提供专利权登记和公告文件复印件。

　　4、证明被请求人主体资格的材料如营业执照、身份证、护照等证据的复印件。

　　（三）提交权利凭证

　　1、专利权有效的证明，即专利登记簿副本，或者专利证书和当年缴纳专利年费的收据。

　　2、由国家知识产权局做出的专利公告复印件。

　　3、利害关系人提出请求，应提交专利实施许可合同或其他证明其权利人身份的材料。

　　（四）提交侵权证据

　　1、请求人应提交证明被请求人实施被控侵权行为的有关证明材料。

　　2、请求人一般应提供被控侵权产品的样品实物以及相应的购买发票或者购买被控侵权产品的公证文书，因特殊情况无法获得发票的应提供购物收据。

　　3、请求人提出他人侵犯其方法发明专利权的主张的，也要首先举证证明其享有专利权和被控侵权产品与使用其专利方法生产的产品相同，然后才能将举证责任倒置于被请求人，由被请求人证明其生产的产品使用的是什么方法。

　　4、重复侵权的，请求人还应当提交已经生效的行政处理决定、民事判决或者仲裁裁决文书。

　　5、特殊情形

　　（1）被控侵权产品是出口产品且在国内没有销售的，知识产权局可以要求当事人提供被控侵权产品的宣传画册、网站资料、公证文书等初步证据。

　　（2）被控侵权产品属于大型设备且难以作为证据提供的，知识产权局可以要求当事人提供被控侵权产品的照片、宣传资料、录像等初步证据。

　　（3）对于通过网络销售或许诺销售被控侵权产品的，知识产权局可以要求当事人提供相关网络截图。

　　（五）提交授权委托书

　　请求人可以委托1至2人作为代理人。委托他人作为代理人时，必须提交由委托人签名或者盖章的授权委托书，授权委托书必须记载委托事项和权限。代理人代为承认、放弃、变更请求、进行和解等，必须有委托人的特别授权。受委托人为律师的，应提供律师执业证复印件及律师事务所致专利行政执法机关函。

　　请求人是在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织的，必须委托依法设立的专利代理机构，且授权委托书亦应按照我国法律的规定办理公证、认证或其他证明手续。

　　（六）对证据材料的基本要求

　　1、当事人应客观、全面地提供证据，不得伪造、毁灭证据。证据材料分为书证、物证、证人证言、视听资料、当事人陈述、鉴定结论、勘验笔录。

　　2、书证与物证均应提交原件、原物，提交原件、原物确有困难的，可以提交复印（制）件、照片、网站资料、宣传画册、副本、节录本，但应与原件、原物核对无异。证人证言须附证人身份证明材料。

　　3、提交外文书证必须附公证机关或其他有关部门翻译的中文译本。

　　4、提交录音证据的同时，应提交相应的文字记录稿。

　　5、提交物证的同时，应提交能充分反映该物证证明内容的照片。

　　6、请求人提出请求时除提供原件外，还应按被请求人人数提供相应套数的证据复印件，每套附证据材料清单。 

　　（七）外国、港澳台请求人提交的证明材料需按规定办理公证、认证手续

　　依法需要办理公证、认证等证明手续的材料种类主要是：

　　1、请求人提交用于认定其主体资格的国籍身份、资格证件，包括护照、居民身份证、法人资格证明、法定代表人（代表人）身份证明书等的复印件。

　　2、授权委托书。

　　3、需要办理证明手续作为认定案件事实的主要证据材料，一般包括境外的证人证言、当事人的案情陈述、书证（如合同书等）、国外有关政府机关登记的文件。

　　4、其他在境外产生的证据材料。

　　5、上述材料需验原件，所交材料不齐者不予立案。

　　（八）其他事项

　　1、请求人须填写《请求人承诺书》，保证其：①提交的文件、陈述的事实及证据均合法、真实、有效；②未就该专利侵权纠纷向人民法院起诉且双方无仲裁约定；③有必要时，愿意预缴鉴定等有关费用。

　　2、请求人必须缴纳立案费等相关费用，否则案件作撤案处理。

　　3、当事人须提供有效的送达地址。

　　4、受理专利侵权纠纷案件后，被请求人对管辖权有异议的，应当在答辩期间内书面提出。

　　5、被控侵权的行为人应与被控侵权行为之间存在关联性。
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