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　商標の使用許諾を契約書の形ではなく、黙示許諾
として与えていた場合、その終了時はどのように判
断されるのか。以下に紹介するのは、マレーシアの
商標権に関する高裁判決である。
商　標：REYNOX
原　告：Ｘ　
被告１：Ｙ　
被告２： レイノックスSDN BHD（以下、「レイノッ

クス社」という）。
　　　　 Civil Appeal No.: K-02（NCVC）（W）-426-

03/2015

事件の概要
　原告と被告１は、兄弟である。
　事件の対象となった商標は、原告と被告１が共同
で事業を起こす際に、原告が自分のみの名義で取得
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した登録商標である。
　原告と被告１は、被告２である法人レイノックス
社を設立し、本件商標をその事業に使用していた。
原告・被告１が仲良く事業を行っていたあいだには、
商標の使用について特に問題は生じていなかったが、
原告が被告２を去ったのち、被告らに対し、彼らの
使用は、原告商標権の侵害に当たると主張し争った
のが今回の事例である。

１．本件の経緯
　原告は2005年、自己のみの名義で、指定商品「肥
料」とする商標「Reynox」について商標登録出願を
行い、権利を取得した。この商標権の取得について、
原告は、家族で行う事業に使用することを目的とし
ていたものである。
　翌年、原告は、被告１とともに液体肥料の製造販
売事業を開始し、商標「Reynox」を商品に付して
使用を開始した。その後、原告と被告１は、対等な
持ち分比率で事業法人である被告２を設立した。と
ころが、2012年、原告・被告１は仲たがいし、決裂
した結果、原告は、被告２を辞去することとなった。
原告は、被告２を去った後ただちに、被告らに対し、
本件商標「Reynox」の使用は、原告の商標権侵害に
あたるとして使用中止を求めた。それが本件の経緯
である。

２．高裁判断
高裁の判断　
　原告を正当権利者とする、被告らの行為は38条に
該当する侵害行為であり、その行為は、40条の「侵
害を構成しない行為」には当てはまらない。よって、
被告らは原告の商標権を侵害しているものと認める。
よって、ここに20000ルピーの責めを負うべきである。
　高裁において、原告は、本件商標「Reynox」は自
己の登録商標であり、許諾のない被告らによる使用
は、商標権侵害に当たると主張した。
　他方、被告側は、原告が商標権者であること自体
について異議を唱えた。原告の商標権取得の行為自
体に、詐称行為があるため、原告には、所有者適格
がないとの主張である。本件商標「Reynox」は、本
来、原告と被告１の共同出願人として出願すべきも
のであり、原告と被告１が原告２を起業した際には、
原告２に譲渡されるべきものであった。にもかかわ

らず、原告は自己のみの名義にて「Reynox」商標を
取得しており、かかる行為はフラウドに当たる。原
告の名義のみでの商標出願は、悪意による出願であ
り、そもそも原告には所有者適格がない、と主張した。
　高裁は、被告の抗弁を破棄し、原告の主張を認め
た。その理由は以下のとおりである。
　高裁は、本件商標「Reynox」は原告の名義にて
登録されたものであり、原告が商標権者である以上、
原告には、商標法35条に基づき独占排他権があると
判断した。つぎに、原告が正当な商標権者であると
したうえで、高裁は、被告らによる本件商標の使用
が、商標法38条「商標の侵害」に規定する要件に該
当しているとして、被告らの行為は商標権侵害に当
たると判断した。商標法38条の例外として、商標法
40条には、「侵害を構成しない行為」についての定め
があるが、被告らの行為は、この商標法40条に規定
する行為にも当たらない、すなわち「（１） 本法の規
定に拘らず、次に掲げる行為は、商標の侵害とはな
らない。 （a） ある者が、自己の名称若しくは自己の
事業所の名称、又は自己の事業に係る何れかの前主
の事業所の名称を善意で使用すること」にも当たら
ないと判断した。

３．控訴審判断
　本件商標は、原告の許可と同意の下で、被告らに
よって継続使用されたものであり、かかる使用行為
は侵害には当たらない。
　被告らは、高裁判断を不服として、控訴裁判所に
提訴した。
　控訴審において、裁判所は被告らの請求を認め、
高裁判断を破棄した。控訴審は被告による本件商標
の使用は原告の同意に基づくものであると判断した。
　控訴審において、原告が、被告らの行為について
商標権侵害であると主張する行為は、正当性に欠
けるものであり、不衡平な行為であるとした。原告
が被告らに対し、適正な通知もなく、商標の使用の
停止を突き付ける行為は圧制的な行為であるとした。
原告のかかる行為は即座に被告２に大きな損害を与
えるものである。控訴審では、そこで、かかる公平
性に欠け且つ圧制的な原告の行為は、認容できない
とする決定である。
　この決定に対して、原告は、最高裁にて、以下の
争点を提示した。


