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第 5 節 知的財産権侵害に対する民事上の救済措置の適用 

 

I. マレーシアの裁判システム及びその特徴 

 

裁判所の階層は、下から治安判事裁判所、セッションズ裁判所、高等裁判所、控訴裁

判所、連邦裁判所となっている。憲法第 121 条は、管轄の 2 つの（地域の）高等裁判

所としてマラヤ州高等裁判所とサバ州・サラワク州高等裁判所を定めており、これが２

つの独立した裁判管轄を形成している。マレーシアの裁判所は以下のような階層構造に

なっている。 

 

 

マレーシアの裁判制度は上記のように５種の裁判所があり、三審制となっており、連

邦裁判所では事実認定は行わない。 

差止命令など一般的に求められる救済措置の性質により、知的財産権の侵害訴訟は通

常、高等裁判所への提訴から始まる。治安判事裁判所及びセッションズ裁判所など下級

裁判所には差止命令を出す権限がない。申立人の申立ては侵害品の差止め、宣言、損害

連邦裁判所 

控訴裁判所 

マラヤ州 

高等裁判所 

セッションズ 

裁判所 

治安判事裁判所 

サバ州・サラワ
ク州 

高等裁判所 

セッションズ 

裁判所 

治安判事裁判所 
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賠償、又は被申立人が所有する侵害複製品の引渡し又は廃棄の確約、費用及びその他の

法的救済を含めることができる。 

したがって、マレーシアにおいて民事訴訟手続を通じて知的財産権の行使を審理する

裁判所は、控訴裁判所及び連邦裁判所（裁判所の許可が必要）への上訴権を有する高等

裁判所である。 

 

A. 治安判事裁判所及びセッションズ裁判所 

犯罪訴追手続では、治安判事裁判所は 2011 年取引表示法に基づく裁判権を有し、

1987年著作権法に基づき令状を発行する権限を付与されている。また、1987年著作権

法は、セッションズ裁判所及び治安判事裁判所に著作権侵害に対する刑事訴追を審理す

る権限があり、（許可されれば）上訴は高等裁判所及び控訴裁判所で審理されることが

できる旨を定めている。 

 

B. 高等裁判所 

高等裁判所には訴額の制限がなく、事物管轄は自由である。1984 年下級裁判所法第

69 条は、下級裁判所の訴額の管轄範囲内であっても高等裁判所のみ事件を審理できる

状況を規定している。 

また高等裁判所は、治安判事裁判所、セッションズ裁判所からの上訴及び商標・特許

登録官の決定に対する不服の申立てを審理する。 

 

C. 控訴裁判所 

控訴裁判所は、民事事件に関して、本来の管轄権の行使であるか控訴審の管轄権の行

使であるかにかかわらず、当該上訴が提起された条件に関する規定を置く成文法に従う

ことを条件として、高等裁判所が下した判決又は命令に対する上訴を審理判断する管轄

権を有する。ただし、次に該当する場合は、控訴裁判所に上訴することができない。 

a) 裁判所が許可する場合を除き、申立対象となっている訴額が 25万マレーシア・

リンギ以下であるとき 

b) 当事者の同意を得て判決又は命令が出されたとき 

c) 費用のみに関する判決又は命令であるとき 

d) 成文法に基づき、高等裁判所が最終判決又は命令が最終的なものであるとき 
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裁判所の許可がある場合を除き、事実関係が争われていない場合は、競合権者確定手

続の召喚に関して略式手続によりなされた非公開審理（Judge in Chambers）での判決

に対しては上訴することができない。 

 

D. 連邦裁判所 

連邦裁判所はマレーシアの最高裁判所である。連邦裁判所は、連邦裁判所が許可を与

えることにより、控訴裁判所の民事判決に対する上訴を審理することができる。連邦裁

判所は、事件が連邦裁判所の判断を必要とする法的に重大な問題に関わる場合又は公共

政策の問題に関わる場合にのみ許可を与える。 

 

E. 知的財産裁判所 

2007 年の知的財産裁判所の設立は、著作権侵害を抑え、知的財産問題に対処すると

いうマレーシア政府のコミットメントの表れである。未処理の事件をなくすために、全

国に合計で 15ヵ所のセッションズ裁判所及び 6ヵ所の高等裁判所が設置されることが

予定されていた。知的財産裁判所の設立目的は紛争の速やかな解決を確保し、知的財産

権者がこれまでよりも迅速に補償を受けることができるようにするとともに、知的財産

侵害を根絶することにある。しかし、現在、クアラルンプールで刑事事件を処理する裁

判所に指定されている知的財産高等裁判所及びセッションズ裁判所はそれぞれ１ヵ所

ずつしかない。 

2012年 8月 1日、2012年裁判所規則が施行され、1980年高等裁判所規則及び 1980

年下級裁判所規則が廃止された。 

 

II. 上訴制度 

 

マレーシアの裁判所は次のような二層構造の上訴制度を採用している。 
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例えば、下級裁判所（治安判事裁判所／セッションズ裁判所）の判決に対する控訴は、

最後の上訴としてのみ控訴裁判所にすることができる。それ以上連邦裁判所へ上訴する

ことはできない。 

 

 

 

知的財産訴訟、特に商標及び詐称通用に関する訴訟については、そうした上訴が商標

登録官の決定に対するものである場合、その上訴は下級裁判所からのものとは見なされ

ないことに注意しなければならない。そのため、商標登録官の決定に対する上訴はいず

れも、連邦裁判所で処理される。なお、ここで商標登録官の決定とは、商標の登録可能

性に関する決定をいう。そのような決定は登録簿レベルでなされるものである。 

高等裁判所 

控訴裁判所 

連邦裁判所 

治安判事裁判所/セ
ッションズ裁判所 

高等裁判所 

控訴裁判所 

連邦裁判所 

上訴 

階層 2 

上訴 

階層 1 

上訴 

階層 1 

上訴 

階層 2 
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こうした見解は、Yong Teng Hing （t/a Hong Kong Trading Co） & Anor 対 Walton 

International Ltd（2011） 5 MLJ 629事件における連邦裁判所の最近の判決で示された。

連邦裁判所は、商標登録官は下級裁判所に相当するものではないので、商標登録官の判

断に対する高等裁判所への上訴は、控訴審の管轄権ではなく、本来の管轄権の行使と見

なされる。そのため、この上訴は連邦裁判所で取り扱うことができる。 

 

III. 裁判 

 

訴訟については、マレーシアでは裁判は次のように行われる。 

審理前の事件管理では、裁判所は、訴訟又は手続における問題の全部又は一部につい

ての反則金支払いの可能性を含めあらゆる事項を考慮し、当事者に対して裁判所が適切

と判断する情報を提出するよう求めることができる。さらに、正当、迅速、かつ低コス

トな訴訟又は手続の処理を確実に行うための適切な決定及び命令としては次のものが

含まれる。 

a) 斡旋 

b) 原告の書面提出期限（申立書一式、同意事項申告書、審理内容申告書、その他の書

類一式） 

c) 当事者に対する、当該裁判で証言する可能性のあるすべての証人について証人に関

する申立書の提出及び交換の要請 

d) 報告書に添付された宣誓供述書の交換に先立ち、手続きにおいて問題を特定するよ

う求め、可能であれば問題について合意に至るようにするために、鑑定人の間で協

議を行うかどうかの指示 

e) 証言内容又は証人による他の証拠に対する異議申立ての期限 

f) 裁判の予想期間と公判日 

g) 通常、証人の陳述は、裁判に関するそれぞれの証人に対するの主尋問と見なされ

る。裁判は次の手順で行われる。 
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原告側の証人すべてが証言した後、被告側の証言が求められ、この手続が繰り返し行

われる。 

 

 

 

裁判の結審後、裁判官は双方の当事者に対し新たに指示を出す。通常、当事者は書面

を提出するよう求められるが、場合によっては裁判所が判決を出すまでに数週間かかる

裁判中 

当事者は証人供述書の質問とは別に追加質
問があるかどうか尋ねられる 

原告の証言に対する反対尋問 

原告の証言に対する再尋問 

被告の証人 

当事者は証人の陳述に対する質問とは別に
追加質問があるかどうか尋ねられる 

被告の証人に対する反対尋問 

被告の証人に対する再尋問 

 

原告被告双方による事件の概要
説明 （裁判官の指示による） 

被告の代理人による 

原告の代理人による 

原告の代理人による 

 

被告の代理人による 
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ことがある。当事者には判決日が通知される。事情の解明が必要な場合は、裁判所は面

接日を設定し判決前に当事者が書面を提出又は口頭で説明する機会を与える。 

 

IV. 民事的救済措置 

 

知的財産権はまずは高等裁判所に申し立てられた民事訴訟手続を通じて行使される。

民事訴訟は、現行の知的財産権、特に特許権、意匠権（行政措置にはこれら双方に相当

する手段はない）、著作権及び商標権の侵害の他、コモンロー上の詐称通用違反（パッ

シングオフ）及び守秘義務違反に対して申し立てることができる。 

これらの知的財産法はすべて、知的財産権者に対し、独占的な権利及び第三者を管理

する権利を付与する。商標権者又は著作権者は通常、商標権及び著作権の侵害に関して、

政府機関による（行政的）措置がとられた場合でも、賠償と終局的差止令を求めるため

に侵害者に対して民事訴訟を提起しようとする。 

政府機関が侵害品の強制捜査や差押えを実施した場合であっても、侵害者によっては

訴追及び／又は有罪判決を受けるまではその活動を継続することがある。この場合、執

行部が人材・資源の不足から特定の違反者を綿密に監視できないこともあって、知的財

産権者は民事訴訟を提起し、中間的差止めの申立てをせざるをえなくなる。 

知的財産権者又は所有者が利用できる主な救済措置としては次のものがある。 

a) 権利侵害行為の結果として生じた損失の損害賠償 

b) 将来の侵害の発生を防止するための終局的差止め 

c) 侵害品の引渡し 

d) 証拠の開示（原告及び被告が当該民事訴訟で係争中の問題に関して自身が所有し、

保管し又は処分権限を有している／いた書類を相互に開示する手続） 

e) 費用（の償還）（当該訴訟で発生した費用について、訴訟当事者が別の訴訟当事者

に補償するために後者に対し支払う金額の合計） 

f) 著作権侵害に対する法定損害賠償 

 

民事訴訟は差止めによる救済を求めるものであるため、高等裁判所に対して提起され

る。特に著作権訴訟の場合、保護を求める特定の著作物に対する所有権を主張する目的

で宣言的命令が望まれることもある。また、特許法では、特許の非侵害の宣言について

も定められている。 
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V. 民事訴訟手続 

 

2012 年裁判所規則は民事訴訟を提起する手続を定めている。以下は、2012 年裁判

所規則に従った裁判手続の簡単な説明である。 

一方的申立ては、（差止命令／アントン・ピラー命令／マレーバ差止命令）申立ての

通知により行うことができる。 

（マレーバ命令とは、暫定的差止命令の一種であり、被告の財産のうち、係属中の原

告の請求を満たすために必要となるか又は必要となり得るものを、被告、その代理人、

従業員などが当該管轄区から移動させたり、処分したり、取引したりすることを被告

に禁止するもの） 

（宣誓供述書により立証する） 

     差止命令の発行より 2日以内 

手続開始令状（（請求を裏付ける事実が全面的又は一般的に記載された）令状の発行を

受けなければならない。発行されない場合は、被告の申立てがあれば、裁判所は差止請

求を却下する。） 
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暫定的救済を求めない場合 

原告（知的財産権者）が訴状と共に召喚状を提出 

 

 

 

被告は出頭申立書（Memorandum of Appearance）を提出して応訴 

 

 

被告は答弁書を提出すると同時に原告にも必ず送付 

被告は原告に対して反訴することもできる 

 

 

原告が（もしあれば）答弁書に対して反対訴答を、又は被告が反訴した場合は反訴に対

する答弁書を提出 

 

 

裁判所は事件管理期日を定めた事件管理通知を送達 

裁判所は、定めた事件管理期日当日、両当事者に遵守すべき一般的指示を与え、審理に

備えさせる 

 

 

事件管理指示すべてが遵守される 

 

 

審理 

 

 

両当事者が法的主張（通常は書面による）を行う 

 

 

判決 

 

被告（侵害者）に 14日以内に送達 

14日 

14日 
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A. 暫定的差止命令 

差止命令は、当事者のある行為の防止（禁止的差止命令）又は特定の行為の強制（作

為命令的差止命令）を目的として、高等裁判所が自由裁量で発出する司法命令である。 

暫定的な救済措置は、知的財産権に関わる民事訴訟の多くで求められる救済措置であ

り、判決が出るまでの間、申立人の権利をさらなる侵害行為から保護することを目的と

している。通常は、中間的差止命令が請求され、一方的な差止命令又は当事者間の協議

の結果として差止命令が出される。一方的申立てとは、一方の当事者、つまり原告のみ

が申し立てたことを意味する。この場合、原告は、被告が裁判所で弁明したり又は審理

を受ける機会を与えない。事案に緊急性がある場合はそうした申立てがなされる。 

予防的差止命令は、申立人の権利が脅かされているがまだ侵害されていない場合に出

される。この差止命令はその性質及び目的からして「一方的に」適用される。予防的差

止命令を取得するためには、申立人は差し迫った実質的な被害の危機に直面しているこ

と、及び差止命令が付与されなければ申立人が自身を保護できない可能性があるという

ことを示さなければならない。 

2012年裁判所規則の第 29条第 2A項は、一方的に中間的差止命令の申立てを審理す

る高等裁判所の権限について規定している。一方的差止命令は通常、被告の侵害行為を

早急に阻止する必要があり被告が侵害行為の証拠を隠滅する可能性があることを申立

人が立証できる場合に付与される。一方的差止命令の存続期間は、期間中に取り下げら

れたり撤回されたりしない限り、命令が出された日から 21 日間である。中間的差止命

令は、往々にして事件を完全に処理することができるため、重要な役割を果たしている。 

最も重要なのは、一方的差止命令が事案の緊急性に基づいて付与されるため、侵害行

為の発見と差止命令の申立てとの間に時間的な遅れがあってはならないということで

ある。遅れが生じた場合は、そうした遅れについて正当な理由を示すことができなけれ

ばならない。 

第 29条に規定された条件は、高等裁判所が一方的差止命令を出すまで厳守する必要

があり、これが守らなければ当該申立てにとって致命的となる。一方的差止命令が付与

されても、第 29 条の不遵守から、その後被告によって無効とされる可能性がある。第

29 条第１項（2A）は、一方的差止命令の申立てを裏づける宣誓供述書に、次の「明確

かつ簡潔な供述」を含めることを定めている。 

a) 当該請求の原因となった事実 

b) 中間的差止命令の申立ての原因となった事実 
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c) 一方的申立ての正当性の根拠となる事実（相手方に対し行った通知の詳細、又は

通知を行っていない場合はその理由を含む） 

d) 当該請求又は申立てに対する相手方の答弁（又は主張すると思われる答弁） 

e) 裁判所が一方的な申立てを認めない理由となり得る又は理由となる事実 

f) 別の裁判官への類似した申立ての提出の有無、その申立てに対し出された命令 

g) 求める救済措置の明示 

これら厳密な要件は、申立人による完全かつ率直な情報開示を確保するため、また過

酷な救済措置の濫用を防ぐための法的な保護である。 

さらに第 29条第 2項（BA）は、一方的差止命令が命令の発出日から 1週間以内に被

告に送達されなければならないと定めている。最近施行された 2012年裁判所規則はさ

らに、裁判所は差止命令を出す際、命令から 14 日以内に当事者間の審理を開く期日を

速やかに設定しなければならないと定めている。一方的差止命令は 21 日間が経過した

後に失効し、審理日には、暫定的差止命令の付与決定を待つ間、原告が中間的差止命令

を申し立てるのが一般的である。なお、2012 年裁判所規則の第 29 条第 1 項（3）は、

命令日から 2日以内に手続開始令状の発行を受けなければならず、それができない場合

は差止命令が取り下げられる可能性があると規定していることにも注意すべきである。 

American Cynamid 対 Ethicon Ltd （1975）AC 396事件において、裁判所は中間的

差止命令を出すかどうかを判断する際の原則を次のように示した。 

a) 判断すべき深刻な問題の有無 

b) 便宜の比較考量の有無 

c) 中間的差止命令が出されなかった場合、申立人に発生する回復不能な損害の有無  

これらの原則は、控訴裁判所が Keet Gerald Francis NoelJ ohn 対 Mohd Noor Bin 

Abdullah & Ors（1995）1MLJ 193事件の判断に適用した。判断すべき深刻な問題の有

無とは、要求が些細なものであってはならないことを意味する。よって法的な閾は低い。

裁判所はまた、損害賠償が原告への補償として十分かどうかを考慮に入れ、十分な場合、

中間的差止命令は出されない。便益の比較衡量の判断において、裁判所は現状保全の重

要性、当該訴訟の正当性、公共の利益など訴訟の関連事情すべてを考慮に入れる。原告

は、何らかの中間的差止命令が出されていながら裁判に負けた場合に、損害賠償の支払

いを命じられることになる。 
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裁判所は特定の行為を被告に命じることになるため、強制的差止命令の付与にはより

慎重である。例えば、強制的差止命令は申立人の著作権侵害品の複製の引き渡しを被告

に命じるものになる可能性がある。American Cynamid事件で提示された原則は、中間

的な強制差止命令の付与には適用されない。しかし、裁判所は原告の権利の侵害が深刻

であり、その救済に差止命令が早急に必要とされる場合、及び明確な契約義務違反に関

わる場合には、強制的差止命令を進んで付与することになる。 

 

B. アントン・ピラー命令 

アントン・ピラー命令という特殊な種類の中間的差止命令は、知的財産の権利行使で

は多用される。 

アントン・ピラー命令は、文書、ファイル、及び物品の検査を容易にするため、申立

人が被申立人の敷地施設内に立入り、証拠文書や財産を捜索押収する許可に被申立人を

従わせる命令である。したがって、これは強制的差止命令の特殊な形式である。裁判所

はアントン・ピラー命令の過酷な性質を十分認識しているため、厳格な要件が定められ、

例外的な場合だけに付与される。 

アントン・ピラー命令は、立入りと有罪を立証する物の押収許可に似ていると言われ

る。アントン・ピラー命令は捜索令状にも似ているが、施設内への強制的な立入りは許

可していない。それにもかかわらず、立入りを拒否した被申立人は法廷侮辱罪に問われ

ることがある。 

アントン・ピラー命令は不意打ち要素が重要なときに用いられる。例えば、被申立人

が申立人の知的財産権を侵害していると信じるに足る強力な事由があり、侵害行為に関

して被申立人に対する申立人の要求を裏づけるのに必要な証拠が訴訟の提起によって

破棄されたり、隠匿されたりする危険が実際にあるときである。アントン・ピラー命令

の適用は一方的に行われる。命令が出される前に、アントン・ピラー命令がなぜ適切で

あるかを説明した宣誓供述書の提出が必要であり、申立人は命令が誤って付与されたこ

とが証明された場合には、被申立人に損害賠償を行う約束をしなければならない。そう

した約束は通常、中間的差止命令のあらゆる適用において申立人が与える損害賠償に関

して求められる。第 29条第 1項もまた遵守しなければならない。  

命令と立入りの執行は原告が任命した独立した事務弁護士により実施され、これは必

要に応じて原告が支援する。しかし複写や押収可能な物品は、令状に具体的に記載され

提示されたもののみである。 
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裁判所は、文書保存のためアントン・ピラー命令を付与する裁量を有している。その

裁量を有する場合とは、それ自体は訴訟の主題ではないが、当該文書が最適な証拠と思

われる場合又は原告の申立てを有利な方向に進めるのに不可欠な証拠である場合であ

る。しかし、そうした裁量の行使は、被告に不当にならないように十分慎重に行われて

いることに注目すべきである。 

被告に対するさらなる保護がアントン・ピラー命令には定められている。例えば、被

告には法的助言を得る十分な機会が与えられなければならず、そのため、命令は通常の

営業時間に執行されなければならない。これは Bhimji対 Chatwani（1991） 1 All ER 705

事件後の英国の姿勢に則している。この事件では、アントン・ピラー命令が被告に送達

された場合、被告は弁護士と連絡を取るために２時間の間立ち入りを拒否する権利を有

するという意見が支持された。 

Anton Piller KG 対 Manufacturing Processes Ltd（1976）Ch 55事件は、アントン・

ピラー命令の付与を考慮する際の裁判所の原則を示したが、マレーシアでは  Bank 

Bumiputra Malaysia Bhd 対 Lorrain Osman（1985） 2 MLJ 236事件で次のように適用

された。 

 

a) 申立人には非常に強力な証拠がなければならない 

b) 損害が申立人にとって非常に深刻でなければならない 

c) 被申立人がその犯罪を示す文書及び財産を所有しているという明確な証拠がなけ

ればならない 

d) 当事者間適用の前に、被申立人が問題の証拠を除去又は隠滅する真のおそれがなけ

ればならない 

 

VI. 著作権侵害 

 

著作権は、著作権者の同意を得ずに前述の専有行為を行う者又はその行為を他人に行

わせることで侵害となる（1987年著作権法第 36条（1））。 

また著作権侵害は、著作権者の同意を得ずに制作されたことを知っている又は当然知

っているべきである物を、販売、貸与、頒布、若しくは取引目的での展示、又は著作権

者を害するその他の目的で、著作権者の同意を得ずにマレーシアに輸入されたときにも

生じる（1987年著作権法第 36 条（2））。 
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さらに著作権は、著作権法に基づく権利の行使に関連して、著作権者が使用する有効

な技術的保護手段であって、著作権者の著作物に関して当該著作権者により承認されて

いない又は法律により許可されていない行為を制限するものを回避する者、又は他の者

に回避させる者によっても侵害される（1987年著作権法第 36A条）。 

ある者が許可なく電子著作権管理情報を故意に削除若しくは変更する場合、又は許可

なく電子著作権管理情報が削除若しくは変更されていることを知りながら、許可なく著

作物又は著作物の複製を頒布、頒布目的で輸入若しくは公衆に送信する場合で、かかる

行為が著作権法に基づく権利の侵害を生じ、可能にし、促進し若しくは隠匿することに

なると知りながら若しくは知ることのできる合理的な根拠がありながらかかる行為が

行なわれた場合には著作権は侵害される（1987 年著作権法第 36 条 B）。 

新設された著作権法第 37条（1）は、同法第 36A条及び第 36B条に基づく著作権の

侵害及び禁止行為について、裁判所が以下の救済措置を許可できる旨を規定している。 

a）差止命令 

b）損害賠償 

c）不当利得の返還 

d） 一作品につき 25,000 マレーシア・リンギ以下の法定損害賠償。ただし、総額

500,000マレーシア・リンギを超えないものとする 

e）裁判所が適切と見なすその他命令  

 

A. 著作権侵害に対する民事訴訟 

著作権侵害に対する訴訟は、著作権を侵害された著作権者及び／又は著作権の独占的

実施権者が提起することができる。著作権者又は独占的実施権者のいずれかによって訴

訟が提起され、両者に請求権の競合がある場合、当該著作権者又は実施権者は他の一方

の当事者が訴訟の原告又は被告として加わらない限り、裁判所の許可を得なければ訴訟

を進めることができない。 

著作権法第 37 条（7）は、裁判所が、特に侵害又は禁止行為の凶悪性並びに侵害及

び他のすべての関連事項によって被告に生じたことが示された利益を考慮し、追加の損

害賠償を認めることができると定めている。 

法定損害賠償を認める際に裁判所は次の事項を考慮するものとする。 

a) 侵害行為の性質及び目的 

b) 侵害行為の凶悪性 
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c) 被告の行為に悪意があったか 

d) 原告が何らかの損失を被ったか又は被る可能性があるか 

e) 侵害又は禁止行為のために被告に発生したと思われる何らかの利益 

f) 手続前及び最中の当事者の行為 

g) 他の類似侵害の阻止の必要性 

h) すべての関連事案 

著作権侵害に対する訴訟を提起できる期限は侵害が行われた日から６年である。 

 

B. 著作権侵害に対する抗弁 

著作権法第 13 条（2）では、法的な抗弁に関する長い一覧が示されており、その一

部を以下に抜粋した。 

a) 第 13 条（1）に述べられた行為を次の方法で行うこと。すなわち、調査、私的

研究、批評、評価、又は時事事件の報道を目的とした公正な取扱い。ただし、作

品の題名及び著作者名といった出所表示を添えることが条件とされるが、作品が

録音、映画又は放送を用いたニュース又は時事事件の報道に関連して出所を表示

する必要がない場合を除く。 

b) 著作権によって保護された行為をパロディ、混成画、又は風刺を通じて行うこと 

c) 公衆による閲覧可能な場所に置かれた芸術作品を映画又は放送に包含すること 

d) 公衆への放送、実演、展示又は上映、文学若しくは音楽作品集、音声録音又は映

画への作品の包含で、そうした包含が教育目的用図解として行われ、公正な慣行

に対応していること 

e) 何らかの作品の複製を視覚又は聴覚に障害のある者の特別な要求に応じる版に

なるように作成すること及びそうした複製を非営利団体又は機関が主務大臣が

決定した条件に沿って公開すること。 

C. 証拠上の要件 

原告は、侵害されている作品の著作権が存続していること及びその著作権が自らに帰

属していることを証明しなければならない。これは著作権法第 42 条に定められた法的

宣言を通じて行うことができる。しかし、被告が証拠を示して異議を申し立てた場合、

原告は著作権の所有及び問題となっている著作権の存続について個人的に事情を知っ
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ている著作者又は著作権者の代理人に説明を求める必要がある。原告はまた、おとり購

入及び／又は調査の結果を提供して侵害行為を立証しなければならない。 

 

VII. 商標権侵害及び詐称通用 

 

1976年商標法第 38条（1）は、登録商標が、登録所有者又は登録した使用者の同意

を得ないで、商品又はサービスに関して同一の又は混同を生じさせるおそれがある程に

類似する標章を業として使用する場合には、侵害となる旨を規定している。 

侵害標章を使用する行為は、業として商標として使用されたものとみなされなければ

ならない。また原告の登録商標を使用する行為は、単に別の種類の商品又はサービスに

ついての広告として行うことを意図したものであったとしても侵害となる可能性があ

る。 

詐称通用のコモンローは、商標又は商号によって事業でのれん（goodwill）を確立し

うる場合、未登録標章、登録出願中の商標、1976 年商標法の下では登録できない商標

及び商号の所有者が自己の商標又は商号に対する独占的使用権を保護することを可能

にしている。 

詐称通用法の理論的根拠は、何人も、商品の生産又は事業の実施において、自らを他

者の商品又はサービスについて事業を行っている者又は当該商品又はサービスと何ら

かの関連を持っている者であるかのように示す権利を有さないというものである。 

詐称通用の本質的な要素は、Erven Warnick BVその他 対 J Townend & Sons （Hull） 

Ltd その他（1979） 2 ALL ER 927事件で定められ、その後 Reckitt & Colman Products 

Ltd 対 Borden Inc & Ors （1990） WLR 493事件で再度公式化され、Seet Chuan Seng 

& Anor対 Tee Yih Jia Food Manufacturing Pte Ltd 事件に適用された。その要素とは次

のものである。 

a）事業に付随してのれんが存在し、その事業は名称、標章又は体裁に言及して行

われ、、当該の名称、標章、又は体裁は識別性があること 

b）被告が公衆に混同を生じさせ又は公衆を欺くため、同一又は欺瞞的に類似する

名称、標章又は体裁を使用したこと 

c）結果的に原告の事業の評判又はのれんに損害が生じたこと、又は生じる可能性が

あること 
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A. 商標権侵害及び詐称通用に対する民事訴訟 

一般的に、登録商標の所有者は登録商標の侵害及び詐称通用に対して訴訟を提起する

排他的な権利を有する。しかし、商標の登録使用者は、登録使用者が商標権侵害訴訟を

開始するようにと要求してから 2 ヵ月以内に訴訟提起することを商標権者が拒絶又は

怠った場合、商標権侵害訴訟を提起できる。  

登録商標侵害に対する訴訟では、原告が当該商標について登録された権原を主張し、

侵害を構成する事由を陳述しなければならない。したがって、原告は商標が登録されて

いる証拠を提出する必要がある。 

詐称通用の申立てに関しては、原告は標章の特殊性の根拠及びどのようにのれんが確

立されたかに関する事由を述べなければならない。原告は通常、商標又は商号の使用期

間、商標又は商号の広告宣伝費用、及び過去 3年から 5年の間に商標又は商号を付した

商品の総売上高を経験則として示さなければならない。さらに、申立てには被告の行為

の結果として生じた不当表示や混同に関する事実が記載されていなければならない。 

商標侵害及び詐称通用に対する訴訟は、侵害又は詐称通用行為が行なわれた後 6年が

経過すると提起できない。 

 

B. 商標権侵害に対する抗弁 

第 40条は、侵害を構成しない行為を次のように規定している。 

a）ある者が、自己の名称又は自己の事業所若しくは自己の事業の前主の事業所の

名称を善意で使用すること 

b）ある者が、自己の商品又はサービスの性質若しくは品質についての表示を善意

で使用すること 

c）ある者が、自己又は自己の事業の前主が、当該登録商標の登録所有者、その事業

の前主、若しくは登録使用者による使用、又は当該商標の登録のうち、いずれか

早い方の事由の発生日よりも前の日から継続的に使用している商標の対象であ

る商品又はサービスについて、当該商標を使用すること。 

d）ある商標の登録所有者又は登録使用者と業として関係する商品に関して、それ

らの商品又はそれらの商品を含む 1 群の商品について当該登録所有者又は許諾

された使用に従った登録使用者が当該商標を付し、かつ、その後その商標を除去

せず又は消去していない場合。 
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e）ある者が、時期を問わず商標の登録権者又は登録使用者が明示的又は黙示的に

した同意に基づき、商品又はサービスに関して当該商標を使用すること。及び 

f）ある者が、当該商標が与えられた権利を侵害することなく使用されてきたか又は

現にそのように使用され得る別の商品若しくはサービスの構成部分又は付属要

素となるよう改作された商品又はサービスについて、当該商標を使用すること。

ただし、当該商標の使用が、それらの商品又はサービスが前記のとおり改作され

ていることを示すために合理的にみて必要であり、かつ、商標の使用の目的も効

果も、事実に従う以外の方法で対象の商品又はサービスと何人かとの間の業とし

ての関係を示すものでないことを条件とする。 

g）実質的に同一の二つ以上の登録商標の一つである商標を、登録によって付与さ

れた当該商標の使用権を行使して、使用する場合。 

上記の法規以外にも、被告は商標の不使用又は商標の不正登録を主張して商標無効に

対抗することもできる。言い換えれば、被告は当該商標の是正のために反訴できる。 

 

C. 詐称通用に対する抗弁 

被告は、当該名称又は体裁が原告の商品又はサービスについて識別性がないこと、一

般的又は記述的となっていいること、原告の事業に付随するのれんは存在せず、不当表

示若しくは混同の可能性がないこと、又は原告が明示的若しくは黙示的に侵害者による

使用に同意していることを立証しなければならない。 

この好例は Suria Klcc Sdn. Bhd 対 Makamewah Sdn. Bhdの判例（[2011] 8 CLJ 883）

であろう。この事案で原告は「Suria KLCC」の商標の登録者であり、一方被告は資産

開発事業をしている企業である。被告は商業施設を建設し、それを「Suria Sabah」と

いう名前で宣伝した。原告はこれに対し、被告の商標は同一であり、そうでないとして

も原告の商標に酷似しているので、被告は取引の過程で権利侵害をし、原告の商標を自

分のもののように詐称通用したと主張した。 

原告主張の商標の侵害及び詐称通用を棄却するに際して、とりわけ、「Suria」とい

う名前が通常のあるいは一般の言葉であり、マレーシアでは事業の名前で極めて一般的

に用いられているものであるから、原告はその言葉あるは「Suria」という名前を独占

的にあるいは排他的に用いることはできないとされた。 
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D. 証拠上の要件 

商標権侵害訴訟において、原告は登録証明書原本又は登録原簿に登録されているとの

認証のある謄本により、商標が登録されている証拠を示さなければならない。おとり購

入による侵害商品の証拠提出もまた必要となる。 

商標が登録されておらず、原告が詐称通用に対する要求を行った場合、原告は自らが

マレーシアでのれんを獲得している証拠を提出しなければならない。のれんの証拠は、

過去 3 年から 5 年間の請求書や配達注文書の任意のコピーなど、売上証明書、販売量、

広告宣伝費の他、すべて商標の使用を示すものからなる。さらに不当表示や混同の可能

性の証明も必要である。また裁判の証人として取引先及び／又は消費者を召喚して実際

に比較するための証拠を提出する必要が生じる場合も多い。調査証拠は有用な場合もあ

るが、調査証拠だけに依存したり、調査証拠に過度に依存しすぎたりすると、数多くの

法的落とし穴がある。 

 

VIII. 特許侵害 

 

1983 年特許法第 36 条（3）及び第 58 条は、特許の有効期間中に、特許権者以外の

者が特許権者の合意を得ないで以下の行為をすることは、マレーシアでは特許侵害にあ

たると規定している。 

a）製品が物の発明である場合、そうした製品の製造、輸入、販売の申出、販売、

若しくは使用、又は販売の申出、販売若しくは利用するためにかかる製品を保管

すること 

b）発明が方法の発明である場合、その方法の使用、又はその方法を手段として直

接得た製品に関する一切の行為 

特許法には、特許が、製品を得るための製法に関して付与された場合、その製法によ

って特許権者あるいはその実施権者以外の者によって製造された同じ製品は、当該製法

によって得られたものと推定されるという推定規定がある。 

侵害行為に関して過失の規定は 83年特許法、76年商標法、96年意匠法及び 87年著

作権法には存在しない。実際には、判例法で著作権侵害及び商標侵害の責任は厳格であ

るとしている（無過失責任に類似する）。 
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特許については 83 年特許法 58 条で、特許侵害は、特許の保護範囲に入るもの又は

方法に関し特許権者以外の者であってかつ特許権者の許諾を受けていない者による実

施行為（物及び方法に関して付与された特許にとって、販売目的で商品を生産、輸入、

販売、貯蔵すること、及びその方法を使用することを含む）からなると明示的に規定し

ている。以上であるから、特許法では厳格な責任がという用語は用いられてはいないも

のの、特許侵害の主要な行為の責任の性質は同様に厳しいものである。 

 

A. 特許侵害に対する民事訴訟 

1983 年特許法第 59 条は、特許侵害に対する手続を定めている。特許権者は特許の

侵害及び急迫な侵害に対して当該行為がなされたときには訴訟を提起する権利を有す

る。急迫な侵害とは基本的に、今後侵害が生じるうるということを意味する。特許侵害

に対する訴訟は、特許付与後及び特許証書が発行された後でなければ開始できない。 

特許侵害に対する訴訟は、当該侵害行為から 5年以上経過すると提起できない（1983

年特許法第 59 条）。 

 

B. 特許侵害に対する抗弁 

特許権者の権利に対する制限は第 37条に定められており、抗弁として以下のものが

提出できる。 

a) 特許に基づく権利は工業又は商業目的のために行った行為のみに及び、科学的調

査並びに開発及び薬品の製造、使用、又は販売を規制する関係機関に対する情報

提供に合理的に関係する使用には及ばない。 

b) 特許侵害者が以下の者によって市場に出された特許製品を販売、販売の申出又は

実施している場合（これは並行輸入の規定である） 

i) 特許権者 

ii) 先行の製造又は使用から生じた権利を有する人 

iii) 特許の実施権者 

iv) 強制実施権の受益者 

c) 一時的にマレーシア国内にある外国船舶、航空機、宇宙船、又は陸上車両におい

て特許発明を実施していること 

第一に、当該製品／製法が特許の範囲内に該当しないという主張とは別に、被告は多

くの場合、特許法第 56 条に定められたさまざまな事由に基づき特許無効の反訴を提起
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する。これらの事由には新規性又は進歩性の欠如及びその他の特許要件を満たしていな

いことが含まれる。 

 

C. 証拠上の要件 

原告は特許証明書を提示する必要がある。被告の製品／製法による特許の侵害方法を

裁判所に示す場合やクレームの解釈において、鑑定書や証人が必要になる場合がある。

特許の有効性が争点である場合は、証人には当業者（当該技術に精通した者）を召喚す

る必要が出てくる。おとり購入による侵害の証拠提出も、むろん必要となる。 

 

IX. 意匠の侵害 

 

1996年意匠法第 32条（2）は、登録が有効な間にライセンス又は意匠権者の同意な

く、ある者が次の行為をした場合、意匠の登録によって付与された権利の侵害にあたる

と規定している。 

a）当該意匠又はその偽造若しくは明白な模造を当該意匠の登録対象である何らか

の物品に適用する場合 

b）当該意匠又はその偽造若しくは明白な模造が所有者のライセンス又は同意なし

にマレーシア外で適用された物品を、販売のため又は何らかの取引若しくは事業

目的での使用のため、マレーシアに輸入する場合 

c）上記 a）及び b）にいう物品のいずれかの販売、販売の申出若しくは販売のため

の保管、賃貸、又は賃貸の申出若しくは賃貸のための保管をする場合 

 

A. 登録意匠の侵害に対する民事訴訟 

登録意匠権者は、侵害、又は侵害が生じるおそれのある行為を行った者に対して法的

措置を開始する権利を有する。かかる権利は、意匠権が付与された後になってからのみ

行使できる。 

意匠権侵害に対する訴訟は侵害行為から５年が経過すると提起できない（1996 年意

匠法第 33 条（3））。 
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B. 意匠権侵害に対する抗弁 

第 34条は、意匠の登録が無効とされる根拠は登録意匠の侵害に対する訴訟における

抗弁として利用可能であると定めている。そうした事由には次が含まれる。 

a）意匠が意匠登録出願の優先日前に公衆に開示されていた場合 

b）意匠登録が違法な手段により取得された場合 

c）意匠が保護対象から除外された場合 

d）審査官が適正とみなすその他の事由 

抗弁において成功するには、意匠の相違点、又は類似性が機能的なものあるいは取引

上一般的なものという特徴に関することが前提となることもある。 

 

C. 証拠上の要件 

原告は主張した意匠に対する権利、意匠の有効性及び侵害行為を証明しなければなら

ない。 

 

X. 日本企業が関連する訴訟 

 

日本企業が関連する特許侵害訴訟の例としては、B. Braun Melsungen AG &Anor 社

対 テルモ株式会社（訴訟番号第 D5(IP)-22-2374-2008号）事件が挙げられる。本件は、

原告の特許である「安全な静脈内カテーテル」に関するものであり、原告は日本の被告

の製品により侵害されたと主張した。被告は非侵害の抗弁をし、原告特許の無効宣言を

求めて反訴した。高等裁判所は、重要な問題は侵害が疑われる製品が原告の特許のクレ

ームの特徴又は構成要素（integers）の範疇に含まれるかどうかであると判示した。高

等裁判所は、十分な審議の後、原告の特許の３つの本質的特徴が被告の製品にはなく、

そのため侵害が疑われる被告の製品は原告の特許を侵害していないと判断した。高等裁

判所はさらに、被告の反訴における請求を棄却し、原告の特許が有効である旨判示した。

本マニュアルの作成時点では、両当事者が高等裁判所の判決を不服として控訴裁判所に

上訴している。 

 

本田技研工業株式会社対 Allied Pacific Motor （M） Sdn Bhd & Anor 社（2005） 

6CLJ174 事件は、著作権及び意匠の侵害に関する裁判である。原告は、被告が登録意
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匠と著作物を侵害したとして被告に対する暫定的差止命令を求めた。マレーシアでの登

録意匠の侵害は、原告のホンダWave 125モデルに搭載されるオートバイの部品と自動

車の部品に関するものであり、これを被告が自身の ComelManja JMP 125の名称で知

られるオートバイとして模倣した疑いがあった。著作権にかかる作品への侵害は、原告

の、ホンダ Ex-5 Dream（EX5）モデルのブランド名で販売され、オートバイの形態で

具現されている平面図及び立体的形状に関するものであり、被告の ComelManja 

JMP-100 （GS-5）に反映されていた。高等裁判所は、原告のホンダ Ex-5 Dream （Ex 

5）と被告の ComelManja JMP 100 （GS-5）とでは包括的に見れば類似性があり、著

作権法で保護されている原告の図面が最終製品である ComelManja JMP 100 （GS-5）

に類似している点を視覚的に確認できることから物理的な証拠もあるものの、

ComelManja JMP 125 及び ComelManja JMP 100 （GS-5）に対する差止命令の付与

を否定するいくつかの理由もあるとし、原告の申立てに係る請求を棄却した。その否定

する理由とは次のものである。 

 

（i）原告の登録意匠は、2000 年 12 月に登録されたが、当該製品は 2004 年 10 月

に販売が開始されたと思われること。 

（ii）当面の問題に関する最終的な処分を待つ間差止命令が付与された場合、そうし

た命令が多くの当事者に社会的・財政的問題を発生させ、非常に大きな影響を

与える可能性があること。 

（iii）審理において、被告が ComelManja JMP-125を市場から既に撤去していると

主張していること。 

（iv）原告は、Honda Wave 125を ComelManja JMP-125と同時に市販しなかった

理由を複数提出したが、根拠がないこと。 

（v）差止命令が付与された場合、被告から、その従業員、第三者、州政府及び税関

局への支払いが止まり、事業は救済不能となり破たんする可能性があること。

被告の事業は、業績不安により経営が悪化しているわけではなく、提示された

証拠を考慮すると、原告が受けたと思われる損害を賠償することはできる。 

 

なお、本件では、原告ホンダは被告による意匠権及び著作権の侵害を主張したもので

ある。とりわけ、原告は、被告が原告のスクーターの意匠を真似したものであり、侵害
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品たるスクーターを販売 あるは販売、製造、及び供給のための申出でをし、侵害品を

流通させていると主張している。 

この訴訟で、原告が請求したものは、とりわけ、以下のものであった。 

①被告者のスクーターに原告の登録意匠及び著作権を使用することを差止めること。 

②被告が販売あるいは販売の申出でをすることを差止めること。 

③販売あるいは商用のための申出での目的でマレーシアに輸入することを差止めるこ

と。 

 

Meidi （M） Sdn Bhd 対株式会社明治屋 Japan & Anor（2008） 1 CLJ 46事件は、

商標に関連した裁判である。第一被申立人は、1885 年創業の日本の企業であり、ビス

ケット、ケーキ、焼き菓子などの製造及び販売を行っている。第二被申立人は、第一被

申立人の子会社であり、1987 年 11 月 23 日にマレーシアで法人化された。申立人は、

1986年創業の企業でありパン、ケーキなどの販売に携わっている。申立人は、「Meidi-ya 

FRESH BAKERY」の文字に風にたなびく小麦の束のデザインを組み合わせたハウスマ

ークを用いていた。申立人はマレーシア商標登録官に対して前記デザインを有した前記

ハウスマークの登録出願を行った。第二被申立人は、ローマ字と漢字を組み合わせてい

るが前記のような図案は用いていない「MEIDI-YA」の商標を登録するため商標登録官

に複数の出願を行った。これらは競合している出願であったため、商標登録官は、1976

年商標法（以下「本法」）第 19 条（3）に従い、競合する権利について判断を受ける

ため裁判所に出廷するよう当事者に命じた。高等裁判所は、申立人に対し、前記図案を

組み合わせたハウスマーク「Meidi FRESH BAKERY」の登録を許可し、さらに第二被

申立人の、ローマ字と漢字を組み合わせたハウスマーク「MEIDI-YA」の登録も許可し

た。両当事者は、控訴裁判所に上訴した。 

控訴裁判所は、申立人の申立てにかかる請求を認容し、両被申立人の交差上訴にかか

る請求を次の理由から棄却した。 

（i）両被申立人は、マレーシアで 1986 年以降（書面上の日付）初の当該商号商標

使用者であることを示さなかった。第二被申立人は 1987 年 11 月 23 日に法人

化したということは、第一被申立人が 1986年当時当該ハウスマークを使用し

始めた時には存在していなかったという事実は争われていない。 
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（ii）第二被申立人は、第一被申立人の物品の輸入業者でしかなく、よってハウス

マークの権利を申し立てる権利自体が第二被申立人には与えられない。一般的

に、商品を特定するため商品に付ける商標の所有者として商標を登録する資格

を有する者とは、その商品の製造者であって、マレーシア国内への当該商品の

輸入者ではない。 

（iii）両被申立人は、書面上の日付で発行された当該ハウスマークの最初の使用者

ではなく、さらに書面上の日付でマレーシア国内の製品の有するのれんを示す

ことができなかったのである。 

なお、マレーシアでは、先願主義に対して先使用主義を適用することが商標法では常

に行われてきている。本件では、1986年から日本で被申立人のMEIDI-YA という商標

は使われてきたけれど、それ以外では、被申立人はマレーシアで最先の使用者であるこ

とを立証できなかったということである。 

 

XI 和解／示談 

 

訴訟手続のいずれかの段階において、当事者は両当事者が同意する何らかの条件に基

づき当事者間の紛争の全部又は一部について和解を成立させる権利を有し、これにより、

裁判所による審理又は終局的判決を行うことなく訴訟手続が終了する。 

2012年裁判所規則では、いずれの訴訟手続のいずれの当事者も、和解を申出ること

ができると規定している。和解の申出が当該申出を受諾する期限を定めている場合で、

当該期限までに当該申出の受諾又は撤回がされなかったときは、当該申出は当該期限が

満了したときをもって撤回されたものと見なされる。期限が特定されていない場合、裁

判所での当該事案が終了する前であれば、当該申出はいつでも受諾することができる。

そのような和解申出は、権利を損なうことなくコストを抑えて行われる示談の申出と見

なされる。ここで権利を損なうことなくとは、和解の申出が、責任を認めたものと解釈

さるべきではないとする妥協（互譲）の申出でとみなされるべきものであるということ

である。 

 

申出が受諾された場合、裁判所は判決に条件を加えることができる。 
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受諾された和解申出に係る当事者が受諾された申出の条件を遵守しない場合、相手方

当事者は、受諾された申出の条件について裁判官に判断を求めることができる。又は、

和解受諾が成立していないものとして訴訟手続を続行できる。 

受諾された和解申出が費用について定めていない場合、各当事者は各自の費用を負担

するものとする。 

 

なお、2012年「裁判所規則」命令 22B規則 6のより、和解の申出でが承認された場

合には、裁判所は判決にその条項を組み入れることができることとされる。このように

して、和解条項が判決効を有することを保障するために、当事者は判決に和解条項を組

み込むことに同意すべきである。 

そうでないと、同命令 22B規則 8はまた、同意した和解条項についての当事者のう

ちの一方がその条項のいずれかを履行しない場合は、他の一方は裁判官に対し、同意さ

れた和解の申出でに関し判決を求めるか、同意に達した和解の申出でがなかったものと

して訴訟手続きを継続することができる。 
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 本冊子は、日本貿易振興機構が 2013 年 3 月現在入手している情報に基づくものであり、そ

の後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び

当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するもの

でないことを予めお断りします。 
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