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資　　料

マレーシアにおける先使用権制度とその証拠保全

　抄　録　グローバルに事業展開を行う日本企業にとって，進出先の国における他者の知財への対応
は必須となるが，新興国ではデータベースが十分整備されていなかったり，訴訟等の前例が少なかっ
たりすることから，調査・判断に困難を伴う場合がある。そこで，他者からの権利行使に対する最低
限の備えとして，先使用権の確保も重要となる。本稿では，自社での事例を基に，マレーシアにおけ
る先使用権について，その制度の概要を整理するとともに，証拠保全の実務上の知見をまとめる。
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1 ．	はじめに

近年，多くの日本企業が新興国に進出し，製
造・販売拠点を拡大している。その際には，各
国において特許や商標の出願といった自社知財
の権利確保だけでなく，他者の権利を侵害しな
いためのクリアランス検討も必要となるが，新
興国ではそもそも知財関連訴訟の前例が少なか
ったり，データベースの整備不足あるいは言語
の問題から調査が困難であったりという事情に
より，判断に困難を伴う場合がある。このため，
将来のリスクを少しでも低減するための方策と
して，先使用権の確保も重要な検討項目となる。
実際，これまでにも先使用権に関する幾つかの

調査報告１）～６）がなされており，各国での先使
用権確保に対する関心の高さがうかがえる。
しかし，上述の通り前例も少ないことから，

新興国における先使用権について，具体的な証
拠保全作業を解説した資料は多くなく，現実に
は何をどうすれば良いのか，現地代理人に問い
合わせても明確な回答が得られない場合もある。
そこで本稿では，前例の少ない国７）での先使
用権確保に向けた実務上の取り組みとして，マ
レーシアでの証拠保全手続を行った際の知見を
基に，同国における先使用権の法的解釈，及び
実際の作業に関する情報をまとめる。
なお，以下では，成文法や判例法によって裏

付けられている訳ではない点については，2015
年２月から2016年３月にかけて現地代理人等に
問い合わせて得た回答などに基づき記載してい
るため，訴訟における解釈等を保証するもので
はなく，妥当性については各社にて最新情報を
確認の上，判断することを推奨する。
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2 ．	マレーシアにおける先使用権制度

まず，マレーシア特許法上の先使用権に関す
る条文と，そこに規定される各要件について，
過去の調査報告及び今回現地代理人にヒアリン
グした結果をまとめ，制度の概要を整理する。

2．1　特許法上の規定

マレーシア特許法において，先使用に関して
は第37条（2）（ⅱ）にて「第38条にいう権利を
所有する者による行為には特許権が及ばない」
とされており，当該第38条には以下のように規
定されている。

マレーシア特許法第38条８）

（1）人が，特許出願の優先日において，
（a）マレーシアにおいて善意で，その出願に
おいてクレームされている発明の主題である製
品を製造していたか又はその主題である方法を
使用していた場合，
（b）マレーシアにおいて善意で，（a）にいう
製品を製造する又は方法を使用するために，真
摯な準備をしていた場合は，

その出願に対する特許の付与に拘らず，当該
人は，その特許発明を実施する権利を有するも
のとする。
ただし，前記の者によってマレーシアにおい

て，その製品が生産されること，又はその方法
が使用されることを条件とする。
更に，その発明が第14条（3）（a），（b）又は

（c）にいう事情の下で開示された場合は，当該
人が，その発明についての同人の知識がその開
示の結果でなかったことを証明できることを条
件とする（筆者注：当該発明が，優先日前にい
わゆる新規性喪失の例外に該当する形で開示さ
れていた場合や，旧法（1951年イギリス特許法）
下でイギリス特許庁に係属していた場合は，そ
れらから知得したのではないことを証明する必
要があることを意味する）。
（2）（1）にいう権利は，当該人の事業の一部
としてする場合を除き，譲渡又は移転すること
ができない。

上記の要点を表１にまとめる。また，参考と
して日本特許法における関連条文について，対
応する内容を併記する。

マレーシア 日本
根拠条文 特許法第38条 特許法第79条

成
立
要
件

知得経路
善意で（新規性喪失の例外に当たる開示や，
旧法下のイギリス出願がある場合，それらか
ら知得したのではないことの証明が必要）

特許出願に係る発明の内容を知らないで自らそ
の発明をし，又は特許出願に係る発明の内容を
知らないでその発明をした者から知得して

時期 特許出願の優先日において 特許出願の際現に
場所 マレーシアにおいて 日本国内において

行為 発明の主題である製品の製造か方法の使用，
又はそれらのための真摯な準備をしていた

その発明の実施である事業をしている又はその
事業の準備をしている

権
利
内
容

範囲
マレーシアにおいてその製品が生産されるこ
と，又はその方法が使用されることを条件と
してその特許発明を実施する権利を有する

その実施又は準備をしている発明及び事業の目
的の範囲内において，その特許出願に係る特許
権について通常実施権を有する

移転
事業とともに譲渡又は移転する場合に限り可
能

事業とともにする場合，特許権者の承諾を得た
場合及び一般承継の場合に限り可能（特許法第
94条第１項に基づく通常実施権の移転）

表１　マレーシアと日本の特許法上の先使用に関する規定
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2．2　各要件の概説

以下，上記で挙げた各要件の内容について確
認する。
なお，本稿では後述する証拠保全手続を中心
に解説するため，法制に関しては注記中の文献
等で詳述されている事項は概説に留める。

（1）知得経路
「善意」の定義は特許法上に記載はなく，裁
判所による解釈もないが，「相当の調査義務」
を含むとする意見９）がある。また，当該発明に
係る特許の出願人から独立して知得していたこ
とが必要とされる。

（2）時　期
「特許出願の優先日において」との規定のう
ち，「特許出願の優先日」は優先権主張を含む
出願では最先の優先日を意味し，この点は理解
に難くない。一方「において」に関しては，「出
願前に一時的に実施をしていても，出願日に実
施していなければ，先使用権は認められない」
と考えられている10）。
この点については現地代理人へのヒアリング

において，「第38条（1）（b）にいう『準備』に
該当すると解釈できれば先使用権が認められる
可能性はある」として，「事業計画等，実施（継
続）の意思を示す証拠を用意しておくと良い」
との示唆を受けた11）。

（3）場　所
成立要件，権利範囲ともにマレーシア国内で

の行為に限られる。

（4）行　為
成立要件としての行為は，条文規定上「製品

の製造か方法の使用（又はそれらの準備）」に限
定されると考えられることから，販売や輸入と

いった行為のみでは先使用権は認められない12）。
マレーシア特許法は多くの部分でイギリス特許
法をベースにしているが，この点は先使用権の
成立要件を「侵害を構成する筈の行為」として
輸入等も含む形で規定するイギリス特許法13）と
は異なっている。
なお，「準備」の程度については条文・判例

ともこれを明確に示す記載はないが，「侵害行
為がまさに行われようとする段階まで進んでい
なければならない」とする見解14）がある。

（5）範　囲
前述の通りマレーシア国内での行為に限ら

れ，マレーシア国内でその製品の生産又は方法
の使用がなされることを条件として，特許発明
を実施する権利が認められる。
ここで論点となるのが，「実施内容の変更」
や「実施規模の拡大」が認められるか否かだが，
条文で「特許発明」の実施が許されていること
から，クレーム範囲内での設計変更等は認めら
れると考えられている15）。
また，今回ヒアリングを行った現地代理人か

らも，「イギリスでは先使用権の範囲を『実施
していた事業の継続のみ』に限定した判決16）が
あり，マレーシアでもこれが参照される可能性
はあるが，マレーシア特許法において変更や拡
大を制限する明確な規定はないと主張すること
は可能と考える」とのことであった。

（6）移　転
日本において通常実施権の移転が認められる

要件の一つと同様に，「事業とともに（事業の
一部として）」ならば移転が可能である。
なお，子会社で実施していても親会社に先使

用権は認められないと考えられており17），また
下請企業での実施に関する解釈は不明18）である
ため，実施主体について留意する必要がある。
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3 ．	マレーシアにおける証拠保全手続

以下，マレーシアでの先使用権の確保に向け，
自社で実施した証拠保全手続の中で得られた知
見をまとめる。ただし上述の通り前例がないこ
とから，今回の手続は先使用権主張に向けた証
拠保全として現地で十分に確立された手法とい
う訳ではなく，現地代理人等と協議しつつ進め
たものである。そのため必ずしもベストプラク
ティスとは言い切れないかも知れないが，今後
同様の取り組みを検討する実務家の参考のた
め，一事例として紹介する。

3．1　手続の概要

具体的な作業を進めるにあたり，まずは日本
と同様に公証制度を利用した証拠保全手続，例
えば公証人19）に事実実験公正証書の作成を依頼
するといった手続が可能かを現地代理人に確認
した。その結果，マレーシアには実験事実を公
証するという実務は無いため，まず証拠となる
事実の存在を示す宣誓供述書を作成し，それを
公証人（宣誓管理官）が公証するという手続を
推奨する旨の回答を得た。そのため，今回は上
記手続での証拠保全を行うこととし，準備及び
実施について以下の検討を行った。
なお後述するように，今回，実際には「公証
人」でなく「宣誓管理官」による手続を行った
が，以下では説明の便宜上，日本の実務で馴染
みのある「公証人」や「公証日」等の語を用い
る場合がある。

3．2　準備段階の検討事項

（1）証拠について
１）証拠の種類
まず，上記手続は「何に関するどのような証
拠が存在するか」を記載した宣誓供述書の公証
を行うものであるため，「この証拠が無くては
手続が行えない」というものは無く，何を証拠

に含めるかは自分たちで判断することとなる。
一般論として例を挙げると，準備段階でなく

既に実施している技術に関し，「製品の製造，
方法の使用」を行っていたことの証拠として用
いるならば，工場の製造記録，品質検査記録や
運転条件，作業標準書等の他，製品の受注や出
荷記録等も含めることが考えられる。また，2．
2（2）で述べた通り，優先日以前の実施が優先
日時点で継続されていることを主張するには，
事業計画等も用意しておくことが望ましい。
一方，準備段階の技術に関しては，製品の設

計図面や事業計画の他，製造設備・装置に関す
る書類や，原料の発注記録等も証拠として含め
られうる。
なお，既に実施している技術についても，準

備段階の証拠を含めて保全しておくことで，先
使用権の成立時期を遡及して認められる可能性
もあるが，その証拠自体がいつ作成されたのか
が証明できなければ，あくまで公証日に存在し
た証拠の一つに過ぎないと見られうることは認
識しておくべきと思われる。この点では会社設
立書類20）やライセンス契約書等は，公証日の前
に作成されたものであることを証明しやすいた
め，これらも有用な証拠となりうる。
２）証拠の記述言語
マレーシアでは英語での裁判が可能21）なこと

から，英語で証拠を用意することが妥当と考え
られる。なお，マレーシアでは政府への申請書
類には基本的に公用語のマレー語が用いられる
が，特許出願はマレー語と英語の両方で可能と
なっており，日常的にも多民族間での共通言語
として英語が広く使われている。
３）証拠の保管方法
証拠類を公証人が保管したり，複製したりす
ることはなく，その管理は宣誓者に委ねられて
いる。そのため，裁判における証拠の信憑性の
面からは，証拠類の内容が改変されていないこ
とを客観的に証明できるような封印を施してお
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くべきである。証拠の形式としては電子データ
も利用可能だが，マレーシアでは現時点で公的
に証拠能力が認められているタイムスタンプ等
はない22）ため，電子データについてはDVD等
のメディアに保存し，他の証拠と同様に封印し
て保管することが必要となる。ちなみに証拠類
の内容が改変されていないことが証明できる状
態であれば保管場所の変更は可能である。例え
ば証拠類を箱に入れて封印した場合，箱を開封
しないまま書棚から倉庫に移動させるといった
ことは特に問題はない。なお，現地代理人への
ヒアリングによると，保全した証拠類を訴訟時
に裁判所で開封する場合は内容に改変がないこ
とを宣誓者が再度証言する必要がある。

（2）手続について
１）公証人
今回，現地代理人からは，上記手続で証拠保

全を行うのであれば，公証人（Notary Public）23）

を使うのでなく，宣誓管理官（Commissioner 
for Oaths）24）の前で宣誓手続25）を行えば良いと
の提案を受けた。当該現地代理人によると，マ
レーシア国外で証言された証拠は公証人による
公証が必要26）だが，マレーシア居住者が国内で
証言するのであれば，宣誓管理官の立ち会いで
良く，公証人より人数が多い27）ことから調整が
容易で費用も抑えられるとのことであった。
２）宣誓者
上記宣誓手続を行う場合，宣誓供述書に署名
をするのはマレーシア居住者である必要があ
る。しかし，「居住者」の定義は公証人法，裁
判所法，法定宣誓法のいずれにおいても明確で
ない。また特許法第23A条には「居住者による
出願は最初にマレーシアにおいて行われるべ
き」との第一国出願義務の記載があるものの，
その「居住者」の定義は特許法にも明記されて
いない。ただし参考情報として，所得税法上で
は国籍によらず「年間182日以上28）マレーシア

に滞在する者」が納税義務を課される居住者と
して定義されており，特許法上の居住者も同様
に解釈されるとする説がある29）。
なお，宣誓者がマレーシア国籍の場合は身元

証明としてNational Identity Card（日本でい
うマイナンバーカード）の番号を提示し，マレ
ーシア国籍でない場合はパスポート番号とマレ
ーシアでの居所を提示する必要がある。
また，今回ヒアリングした現地代理人によれ

ば，宣誓者の適格性について，会社の代表として
の宣誓であれば“higher than senior director30）”
の肩書が望ましいとのことであった。
３）宣誓供述書
現地代理人に依頼し，法定宣誓法に沿う様 
式31）で宣誓供述書を作成した。内容としては，
宣誓者の情報，会社の情報，証拠類の説明を記
載したものであり，そこに実際に保全する証拠
類のリストを添付した。

3．3　証拠保全手続の実施

今回の証拠保全手続では，宣誓供述書と保全
すべき証拠類及びそれを封入するための箱を準
備した上で宣誓管理官を手配し，自社事業所に
て宣誓手続を行った。手続の流れとしては，ま
ず宣誓管理官が宣誓者の身元を確認した後，証
拠類の存在を確認する。ここでの確認はリスト
に記載したタイトルの文書が存在するかの照合
程度であり，具体的な内容の確認までは行わず，
内容の真実性はあくまで宣誓者が責任を負うも
のとなっている。次いで，宣誓供述書に宣誓者
と宣誓管理官が署名し，各証拠類にも一つ一つ
宣誓管理官が署名押印した後，それらを箱に入
れ，封印として開閉部に貼付したシールと箱を
跨ぐ形で宣誓管理官が署名押印（図１参照）す
ることで一連の作業を完了した。
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4 ．	おわりに

今回，実際の宣誓手続自体は半日程度で完了
することができた。保全の対象となる証拠類の
量次第とはいえ，宣誓手続自体はその当日だけ
で済むものと考えるが，証拠保全を行うにあた
り多くの場合，律速となるのはやはり証拠の収
集作業であると思われる。マレーシア以外の国
における証拠保全でも同じことが言えるが，特
に多品種の製品について証拠を揃えていくに
は，現実の生産計画との兼ね合いの中でスケジ
ュールを調整する必要がある。そのため，この
ような証拠保全手続を実施する際には，できる
だけ早い段階で製造部門と連携を図りつつ準備
を進めるべきと考える。
以上，本稿ではマレーシアにおける先使用権
の主張に向けた証拠保全に関し述べてきたが，
日本では公証制度による証拠保全手続は先使用
権の主張以外に営業秘密保有の証拠としても利
用されている32）。この点，マレーシアには日本
の不正競争防止法のような営業秘密を保護する
一般的な法規制は存在しないが，例えば従業員
による機密情報の悪用等については，コモンロ
ー上の契約不履行や秘密保持義務違反に基づい
て保護を求めることができる33）ため，このよう
な観点から証拠保全手続を行っておくことも有
用な可能性がある。
マレーシアに限らず，日本企業が進出してい

る多くの新興国では，先使用権の制度および証
拠保全手続に関する情報が少なく対応に苦慮し
ている実務担当者も少なくないと思われる。そ
のような国々において実践的な対応手法を確立
するには，各企業の経験を共有し，そこから更
に適切な手続を探っていくことが必要と考え
る。その過程の一つとして本稿が多少なりとも
参考になれば幸甚である。
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