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Addendum

Dans une communication datée du 6 juin 2002, la Mission permanente de la Maaisie a fait
parvenir au Secrétariat les réponses suivantes aux questions posees par les Communautés européennes
et leurs Etats membres, le Japon et les Etats-Unis, distribuées dans les documents |P/C/W/320, 322,
316 et 316/Add.1, respectivement. Ces réponses viennent compléter celles qui figurent dans le
document IP/C/W/327.

COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LEURSETATS MEMBRES
A. DISPOSITIONS GENERALES

1 Pourriez-vous préciser si votre légidation prévoit les mesures nécessair es pour protéger
la santé publique et la nutrition et pour promouvoir I'intérét public dans des secteurs d'une
importance vitale pour votre développement socio-économique et technologique, mentionnées a
I'article 8 de I'Accord sur les ADPIC? Dans I'affirmative, veuillez expliquer de quelle maniéere
ces mesur es sont compatibles avec les dispositions dudit accord.

La légidation malaisienne prévoit des mesures nécessaires pour protéger |'intérét public dans
des secteurs d'une importance vitale pour le développement technologique du pays, mentionnées a
I'article 8 de I'Accord sur les ADPIC.

LaLoi de 1983 sur les brevets prévoit un régime de licences obligatoires pour un brevet en
conformité avec l'article 31 de I'Accord sur les ADPIC. Les dispositions légales sont visees alx
articles 49, 49:1, 50, 51, 52, 53, 54 et al'article 84 relatif aux droits du gouvernement.

Toute personne Iésée par une décision ou une ordonnance émanant du Directeur du Consell
des brevets peut former un recours devant la Haute Cour. Toutefois, la Maaisie n'a a ce jour pas
imposeé de licence obligatoire aux dépens d'un titulaire de brevet.

B. DROIT D'AUTEUR ET DROITS CONNEXES
2. Pourriez-vous indiquer comment votre législation assure la protection des droits

d'auteur exclusifs pour ce qui est des cauvres littéraires et artistiques, ainsi qu'il est spécifié a
I'article 9 de I'Accord sur les ADPIC, articleen vertu duquel les Membres sont tenus de se
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conformer aux articles1® a21 de la Convention de Berne (1971) et a I'annexe de ladite
convention?

L'article 13 delaLoi de 1983 sur le droit d'auteur prévoit ce qui suit:

1) Le droit dauteur sur une ceuvre littéraire, musicale ou artistique, sur un film ou sur un
enregistrement sonore confére un droit exclusif de regard, en Malaisie, sur:

a) la reproduction sous toute forme matérielle pour autant que, sans préudice du
sous-dinéae), le droit exclusif de regard sur la distribution de copies ou
d'exemplaires se réfere uniquement a l'acte de mise en circulation de copies ou
d'exemplaires qui n‘ont pas é&é précédemment mis en circulation en Malaisie et non a
ladistribution ou l'importation ultérieure de ces copies ou exemplaires en Malaisie;

aa) la communication au public;
b) lareprésentation ou I'exécution, la projection ou la diffusion publique;
e) la mise en circulation de copies ou d'exemplaires de I'cauvre dans le public par vente

ou tout autre transfert de propriété; et

f) lalocation commerciale au public;

de latotalité ou d'une partie importante de I'cauvre, sous sa forme originale ou sous une forme dériveée.
2) Nonobstant les dispositions de I'alinéa 1), le droit qui y est mentionné ne sétend pas &

a) I'accomplissement de tout acte visé a l'alinéa 1) par voie d'usage loyal a des fins de
recherche ou d'étude personnelle dans un but non lucratif, de critique, d'analyse ou de
compte rendu d'événements d'actualité, a condition que, s I'utilisation qui est ainsi
faite de I'oauvre est publique, elle soit accompagnée de la mention du titre de I'oauvre
et de son auteur, sauf al'occasion de |'accomplissement d'un des actes susmentionnés
a des fins de recherche sans but lucratif, d'étude personnelle ou en vue du compte
rendu d'événements d'actualité au moyen d'un enregistrement sonore, d'un film ou
d'une émission de radiodiffusion;

b) I'accomplissement de tout acte visé a l'alinéa 1) atitre de parodie, de pastiche ou de
caricature;
C) I'inclusion dans un film ou une émission de radiodiffusion de toute ceuvre artistique

située dans un lieu public;

d) la reproduction et la distribution de copies d'une oauvre artistiqgue située en
permanence dans un lieu public;

€) lincluson dune oawvre, a titre accessoire, dans une oavre artistique, un
enregistrement sonore, un film ou une émission de radiodiffusion;

f) I'inclusion d'une cauvre dans une émission de radiodiffusion, une représentation ou
exécution, une projection ou une diffusion publique, un recueil d'oauvres littéraires ou
musicales, un enregistrement sonore ou un film, si cette utilisation est faite a titre
dillustration de I'enseignement et est conforme aux bons usages:
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dans ce cas, toutefois, la source et le nom de l'auteur figurant sur 'oauvre utilisée
devront é&re mentionnés;

I'utilisation, de quelque maniére que ce soit, d'une cauvre en vue dun examen, a
I'occasion de '@ aboration des questions, de leur communication aux candidats et des
réponses données par ces derniers:

n'est cependant pas autorisée la reproduction reprographique d'une ceuvre musicale
destinée & étre utilisée par un candidat a un examen pour |'exécution de |'cauvre;

I'enregistrement dans des écoles, universités ou autres établissements d'enseignement,
dune ocauvre comprise dans une émission destinée aux écoles, universités ou
établissements en question;

la réalisation d'un enregistrement sonore d'une émission de radiodiffusion — ou d'une
cauvre littéraire, dramatique ou musicale, d'un enregistrement sonore ou d'un film
compris dans cette émission dans la mesure ou il est congtitué de sons — s cet
enregistrement sonore de I'émission est réservé a l'usage personnel et privé de la
personne par qui il est fait;

la rédisation d'un film d'une émission de radiodiffusion — ou d'une cauvre littéraire,
artistique, dramatique ou musicale ou d'un film compris dans cette émission dans la
mesure ou il est constitué dimages visuelles — s ce film de I'émission est réservé a
I'usage personnel et privé de la personne par qui il est fait;

la réalisation de copies d'émissions de télévision qui sont sous-titrées ou modifiées
par tout autre moyen a l'intention des personnes sourdes ou malentendantes, ou des
personnes souffrant d'un autre handicap physique ou mentd, ainsi que la diffusion au
public de ces copies par des organismes ou institutions sans but lucratif, qui peuvent
étre prescrites par arrété ministériel;

la lecture ou la récitation en public ou dans une émission de radiodiffusion d'un
extrait raisonnable d'une oceuvre littéraire publiée, & condition quelle soit
accompagnée d'une mention suffisante;

I'utilisation, de quelque maniére que ce soit, d'une cauvre par I'Etat ou sous la
direction ou le controle de I'Etat, par les Archives nationales ou celles de tout Etat,
par la Bibliothégue nationale ou toute bibliothéque d'un Etat ou par les bibliothéques
publiques, les éablissements d'enseignement et les ingtitutions scientifiques ou
professionnelles qui peuvent étre déterminées par arrété ministériel, lorsgu'une telle
utilisation répond a l'intérét public et est conforme aux bons usages et aux
dispositions de tout texte réglementaire applicable, et qu'en outre:

i) aucun bénéfice n'en est retiré; et

i) aucun droit d'entrée n'est demandé, le cas échéant, pour la représentation ou
I'exécution, la projection ou ladiffusion publique de I'cauvre ainsi utilisée;
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i)

K)

p)

la reproduction de toute ceuvre dans un service de radiodiffusion entiérement contrélé
par I'Etat, ou sous la direction ou le contréle d'un service de cette nature, lorsgue cette
reproduction ou toutes copies de celle-ci sont destinées exclusivement a une émission
de radiodiffusion licite et sont détruites dans les six mois civils suivant |a réalisation
de la reproduction ou au cours de toute période de plus longue durée qui peut étre
convenue entre le service de radiodiffusion et le titulaire de la partie correspondante
du droit d'auteur sur |'cauvre:

toutefois, toute reproduction d'une ceuvre réalisée en vertu du présent sous-alinéa
peut, si elle revét un caractere exceptionnel de documentation, étre conservée dans les
archives du service de radiodiffusion qui, a cet effet, sont réputées étre des archives
officielles, mais ne peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, étre utilisée
en vue d'une émission de radiodiffusion ni a aucune autre fin sans l'autorisation du
titulaire de la partie correspondante du droit d'auteur sur I'cauvre;

la représentation ou exécution, la projection ou la diffusion d'une cauvre par un club
ou une ingtitution sans but lucratif, lorsque cette représentation ou exécution,
projection ou diffusion répond a un but de bienfaisance ou d'enseignement et
intervient dans un lieu ou aucun droit d'entrée n'est percu en contrepartie;

I'utilisation d'une ceuvre, de quelque maniere que ce soit, aux fins d'une procédure
judiciaire, de la procédure d'une commission royae, d'un organe légidatif, d'une
enquéte Iégale ou publique ou de tout compte rendu d'une telle procédure ou, dans le
cas d'un avocat, en vue de donner une consultation professionnelle;

Iinsertion de citations tirées d'une ceuvre publiée, a condition quelles soient
conformes aux bons usages et n'excédent pas la mesure justifiée par le but a atteindre,
y compris les citations d'articles de journaux et recueils périodiques sous forme de
revues de presse:

ces citations doivent toutefois faire mention de la source et du nom de |'‘auteur
figurant sur l'ceuvre aing utilisée;

la reproduction par la presse, la radiodiffusion ou la projection publique d'articles
portant sur des sujets d'actualité publiés dans des journaux ou recueils périodiques, s
la reproduction, la radiodiffusion ou la projection en question n'est pas expressement
réservée:

la source doit toutefois étre clairement indiquée;

la reproduction par la presse, la radiodiffusion ou la représentation ou exécution, la
projection ou la diffusion publique de conférences, d'allocutions et d'autres ceuvres de

méme nature prononcées en public, si cette utilisation répond a un but d'information
et n'est pas expressément réservée; et

la location commerciale de programmes d'ordinateur, dans les cas ou le programme
lui-méme n'est pas |'objet essentiel de lalocation.

3) Aux fins des dispositions de I'alinéa 2) 1), il faut entendre par "organe législatif”, selon le cas,
le Parlement de la Maaisie ou, sagissant d'un Etat, I'autorité habilitée en vertu de la congtitution de
cet Etat alégiférer pour le compte de celui-ci.
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Pourriez-vous décrire la protection accordée aux auteurs de programmes d'ordinateur,

de bases de données ou de compilations de données?

1)

2)

2A)

L'article 7 delaLoi de 1983 sur le droit d'auteur prévoit ce qui suit:

Sous réserve des dispositions du présent article, les oauvres suivantes peuvent étre protégées
par le droit d'auteur:

a) oauvres littéraires;

b) oauvres musicales;

C) oauvres artistiques;

d) films;

e enregistrements sonores; et
f) émissions de radiodiffusion.

L es cauvres sont protégées indépendamment de leur qualité et de leur destination.

La protection du droit dauteur ne sétend pas aux idées, procédures, méthodes de

fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels.

3)

Pour pouvoir étre protégée, une cauvre littéraire, musicale ou artistique doit:
a) étre lefruit d'un travail suffisant pour lui conférer un caractére origina; et

b) avoir été consignée par écrit, enregistrée ou fixée de toute autre maniére sur un
support matériel.

"oauvre littéraire” comprend:
a) les romans, nouvelles, livres, brochures, manuscrits, cauvres poétiques et autres écrits;

b) les ocauvres dramatiques, les indications scéniques, les scénarios de films et
d'émissions de radiodiffusion, les cauvres chorégraphiques et |es pantomimes;

C) lestraités, les études historiques, les biographies, les essais et les articles;

d) les encyclopédies, les dictionnaires et autres ouvrages de référence;

e les lettres, les rapports et les mémorandums;

f) les conférences, allocutions, sermons et autres ceuvres de méme nature;

0) les tableaux ou compilations consistant en des mots, des chiffres ou des symboles

(sous une forme visible ou non); et
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h) les programmes d'ordinateur ou les compilations de programmes d'ordinateur;

mais ne comprend pas les textes officiels de caractére |égislatif ou réglementaire émanant du pouvoir
exécutif ou des organes|égidatifs ni lesdécisionsjudiciaires.

4, Pourriez-vous indiquer s votre législation prévoit un droit de location et, dans
I"affirmative, préciser les oauvres auxquellesil sapplique?

L'article 13f) delaLoi de 1987 sur le droit d'auteur prévoit des droits de location applicables
aux programmes d'ordinateur et aux ceuvres cinématographiques.

5. Pourriez-vous décrire les droits dont les artistes interprétes ou exécutants, les
producteurs de phonogrammes (enregistrements sonores) et les organismes de radiodiffusion
bénéficient en vertu de votre législation?

i) les droits accordés aux artistes interprétes ou exécutants vises aux articles 16A, 16B
et 25A delalLoi de 1987 sur le droit d'auteur;

i) les droits exclusifs accordés aux producteurs de phonogrammes (enregistrements
sonores) et aux services de radiodiffusion.

6. Pourriez-vous indiquer si votre légisation prévoit des limitations ou exceptions pour
chacun des droits spécifiés plus haut conformément aux dispositions pertinentes des
Conventions de Berne et de Rome et compte tenu des articles 13 et 14:6 de I'Accord sur les
ADPIC?

La légidation malaisienne prévoit des limitations ou exceptions pour chacun des droits
spécifiés, aux articles 13:2 et 16:3 delaLoi de 1987 sur le droit d'auteur.

7. Pourriez-vous préciser la durée de la protection offerte pour chacun des droits
mentionnés plus haut et I'cauvre ou I'objet auquel elle sapplique?

LaLoi de 1987 sur ledroit d'auteur stipule ce qui suit:
Article17. Duréedu droit d'auteur sur lescauvreslittéraires, musicales ou artistiques

1) Sauf disposition contraire de la présente loi, la durée du droit d'auteur sur les ceuvres
littéraires, musicaes ou artistiques comprend lavie de I'auteur et 50 ans aprés sa mort.

2) Les cauvres littéraires, musicales ou artistiques qui n'ont pas été publiées avant le déces de
['auteur sont protégées par le droit d'auteur jusqu'a I'expiration d'une période de 50 ans & compter du
début de I'année civile suivant celle au cours de laguelle elles ont été publiées pour la premiére fois.

3) Les cauvres littéraires, musicales ou artistiques anonymes ou pseudonymes qui ont été
publiées sont protégées par le droit d'auteur pendant 50 ans a compter du début de I'année civile
suivant celle au cours de laquelle elles ont été publiées ou mises a la disposition du public pour la
premiérefois, le ddai qui expire le dernier étant appliqué:

toutefois, s l'identité de l'auteur vient & étre connue, la durée du droit dauteur est calculée
conformément aux dispositions de I'alinéa 1).

4) Dans le présent article, lamention de | auteur"”, par rapport a une ceuvre de collaboration, doit
étre interprétée comme désignant le dernier survivant des coauteurs.
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Article 18. Duréedu droit d'auteur sur leséditions publiées

Conformément ala présente loi, le droit d'auteur sur une édition publiée est conféré pour une
durée de 50 ans a compter du début de I'année civile suivant celle au cours de laquelle I'édition a été
publiée pour lapremiérefois.

Article 19. Duréedu droit d'auteur sur lesenregistrements sonores

Conformément a la présente loi, le droit d'auteur sur un enregistrement sonore est conféré
pour une durée de 50 ans a compter du début de I'année civile suivant celle au cours de laquelle
I'enregistrement a été publié pour la premiere fois ou, s I'enregistrement sonore n'a pas été publié, a
compter du début de I'année civile suivant celle au cours de laquelle il a étéfixeé.

Article 20. Duréedu droit d'auteur sur les émissions de radiodiffusion

Conformément a la présente loi, le droit d'auteur sur une émission de radiodiffusion est
conféré pour une durée de 50 ans a compter du début de I'année civile suivant celle au cours de
laquelle I'émission a eu lieu pour la premiéere fois.

Article 22. Duréedu droit d'auteur sur lesfilms

Conformément & la présente loi, le droit d'auteur sur un film est conféré pour une durée de
50 ans a compter du début de I'année civile suivant celle au cours de laquelle le film a été publié pour
lapremiérefois.

Article23. Durée du droit d'auteur sur les cauvres de I'Etat, des institutions publiques et des
or ganismes inter nationaux

Conformément & la présente loi, le droit d'auteur sur des cauvres de I'Etat, des ingtitutions
publigues et des organismes internationaux est conféré pour une durée de 50 ans a compter du début
de I'année civile suivant celle au cours de laguelle I'cauvre a été publiée pour la premiere fois.

Article 23A. Duréedesdroitsdesartistesinterpreétes ou exécutants

Conformément a la présente loi, les droits sur une représentation ou exécution en direct sont
conférés pour une durée de 50 ans a compter du début de I'année civile suivant celle au cours de
laquelle la représentation ou exécution en direct a été donnée.

Article 23B. Duréed'unerémunération équitable

Ledroit a une rémunération équitable est conféré a partir de la publication de I'enregistrement
sonore jusgu'a |'expiration d'une période de 50 ans & compter du début de I'année civile suivant celle
au cours de laguelle I'enregistrement sonore a été publié ou, s |'enregistrement sonore n'a pas été
publié, a partir de lafixation de I'enregistrement sonore jusqu'a I'expiration d'une période de 50 ans a
compter du début de I'année civile suivant celle de la fixation de |'enregistrement sonore.

8. Pourriez-vous indiquer de quelle maniére votre légidation accorde la protection
rétroactive prévue conformément a l'article 18 de la Convention de Berne (cette obligation
découledel'article 9 del'Accord sur lesADPIC) et al'article 14:6 del'Accord sur lesADPIC?

L'article2 de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur prévoit la protection rétroactive ou la
prolongation de la protection découlant des articles 9 et 14 b) de I'Accord sur les ADPIC.
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0. Pourriez-vous préciser si votre |égislation protége le droit de suite prévu al'article 14ter
dela Convention de Berne?

L'article 13 dela Loi de 1987 sur le droit d'auteur prévoit le principe du droit de suite visé a
I'article 14ter de la Convention de Berne.

C. MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE

10. Pourriez-vous donner la définition d'un signe sdon votre légidation nationale et
expliquer dans quelles conditionsil peut fairel'objet d'une protection?

i) Notre |égidation actuelle ne mentionne pasles signes. L'article 3:1 delaLoi de 1976
sur les marques stipule toutefois gque le terme "marque” (trade mark) sentend d'une
marque qui est utilisée ou que I'on se propose d'utiliser en relation avec des produits
ou services dans l'intention d'indiquer, ou de maniére aindiquer, I'existence d'un lien,
dans le commerce, entre ces produits ou services et une personne qui, en qualité de
propriétaire ou d'utilisateur inscrit, a le droit d'utiliser cette marque, en indiquant ou
non son identité. Le terme "marque’ (mark) comprend un dessin, un signe, un
en-téte, un label, une étiquette, un nom, une signature, un mot, une lettre, un chiffre
ou toute combinaison de ces é éments.

i) Une marque peut faire I'objet dune protection en Malaisie avec ou sans
enregistrement en vertu de la Loi de 1976 sur les marques ou du principe de la
common law et de I'equity.

11. Pourriez-vous spécifier s les services peuvent ou non faireI'objet d'une protection dans
le cadre de votre légidation sur les marques de fabrique ou de commerce? Pourriez-vous
préciser si un signe tel que le nom commercial peut faire I'objet d'une protection et indiquer s
des éémentstels que les sons, les parfums et les contenants peuvent auss en bénéficier ?

Notre Loi de 1976 sur les marques prévoit la protection des marques de service, des
désignations commerciales et des marques tridimensionnelles mais pas des sons et des parfums.

12. Pourriez-vous expliquer quelles sont les obligations d'usage prévues, le cas échéant,
comme condition de l'enregistrement? A cet égard, pourriez-vous également préciser la
définition del'usage et les conditions de maintien de|'enr egistrement?

L'article3:1 de la Loi de 1976 sur les marques prévoit I'enregistrement d'une marque
(trade mark) dont une margque (mark) qui est utilisée ou que |'on se propose d'utiliser est enregistrable.
Toutefois, s une marque n'est pas enregistrée, elle demeure protégée par le principe de la
common law et de I'equity sur preuve de son "usage". L'enregistrement d'une marque toutefois peut
étre radié du registre s une partie |ésée est en mesure de prouver gue la marque n'a pas été utilisée
pendant une période ininterrompue de trois années.

13. Pourriez-vous confirmer s, en vertu devotre légidation, |'enregistrement d'une marque
defabrique ou de commerce peut ou non étre indéfiniment renouve €?

L'article41 de la Loi de 1976 sur les marques définit les conditions de renouvellement de
I'enregistrement d'une marque pour une période de dix ans a compter de la date d'expiration de
I'enregistrement initial ou du dernier renouvellement de I'enregistrement. Cette date est dénommée
ci-aprés ladate d'expiration du dernier enregistrement.
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14. Pourriez-vous décrire les obligations spéciales, sil y a lieu, prévues par votre législation
concer nant I'usage d'une mar que de fabrique ou de commer ce?
Veuillez vous reporter alaréponse alaquestion n® 11.
D. INDICATIONS GEOGRAPHIQUES
15. Pourriez-vous expliquer s |'autorité responsable de I'enregistrement des marques de

fabrique ou de commer ce peut refuser une demande d'enregistrement s la marque de fabrique
ou de commer ce contient uneindication géographique?

L'article 14:1 delaLoi de 1976 sur les marques prévoit ce qui suit:
Un signe ne peut étre enregistré en tant que marque ou partie d'une marque:

f) s celle-ci contient une indication géographique ou est constituée par une telle
indication pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, s
I'utilisation de cette indication dans la marque de fabrique ou de commerce pour de
tels produits en Malaisie est de nature ainduire le public en erreur quant au véritable
lieu d'origine desdlits produits; ou

0) Sil sagit d'une marque pour des vins qui contient une indication géographique
identifiant des vins ou qui est constituée par une telle indication, ou Sil sagit d'une
marque pour des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des
spiritueux ou qui est constituée par une telle indication, s les vins ou spiritueux ne
sont pas originaires du lieu indiqué par |'indication géographique en question.

2) L'article 6bis de la Convention de Paris et I'article 16 de I'Accord sur les ADPIC sappliquent
pour déterminer s une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue.

14A. Casdenon-refusdel enregistrement.

1) L'enregistrement d'une marque ne peut étre refusé en vertu des sous-alinéas f) et g) de
l'article 14 si la demande d'enregistrement a été faite de bonne foi, ou si la marque a été utilisée dans
le commerce de fagon continue et de bonne foi par le requérant sollicitant I'enregistrement ou son
prédécesseur en droit:

a) avant I'entrée en vigueur de la Loi de 2000 sur les indications géographiques; ou
b) avant que l'indication géographique en question ne soit protégée dans son pays
d'origine.
2) L'enregistrement d'une marque ne peut étre refusé en vertu des sous-alinéas f) et g) de

I'article 14 s I'indication géographique en question:
a) cesse d'étre protégée; ou
b) est tombée en désuétude;

dans son pays d'origine.
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16. Pourriez-vous preéciser quelle est la définition d'une indication géographique dans votre
législation?

Aux fins de l'article 2:1 de la Loi de 2000 sur les indications géographiques, on entend par
"indication géographique" une indication qui sert aidentifier un produit comme étant originaire d'un
pays ou territoire, ou d'une région ou localité de ce pays ou territoire, dans les cas ou une qualité,
réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut étre attribuée essentiellement a cette
origine géographique.

17. Pourriez-vous indiquer et expliquer les dispositions de votre Iégidation éablissant un
lien, le cas échéant, entreles caractéristiques d'une indication et son origine géographique?

Un lien entre les caractéristiques (qualité, réputation ou autres) d'une indication doit étre
attribué essentiellement aleur origine géographique.

18. Pourriez-vous indiquer comment votre législation accorde une protection additionnelle
aux vins et spiritueux? Veuillez citer, le cas échéant, d'autres types de produits visés par cette
protection additionnelle.

i) L'article5:1 de la Loi de 2000 sur les indications géographiques prévoit gue toute
personne intéressée peut engager une action devant les tribunaux pour empécher,
pour ce qui est des indications géographiques:

toute utilisation dans le commerce d'une indication géographique identifiant des vins pour des vins qui
ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'indication géographique en question, ou identifiant des
spiritueux pour des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par I'indication géographique
en question, méme dans les cas ou la véritable origine des vins ou spiritueux est indiquée ou dans
ceux ou l'indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles
gue "genre", "type", "style" ou "imitation".
i) Une protection normale est accordée a tous les autres produits. Toutefois, la
protection additionnelle n'est accordée qu'aux vins et spiritueux, ainsi qu'il est requis
al'article 23 del'Accord sur les ADPIC.

19. Pourriez-vous expliquer comment les exceptions visées a I'article 24 de I'Accord sur les
ADPIC sont utilisées dans votre juridiction? Pourriez-vous fournir des exemples d'utilisation
des exceptions par lestribunaux ou des listes de noms considér és comme génériques dans votre
juridiction?

Il n'y aeu aucun litige susceptible d'étre porté devant les tribunaux.
E. DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS

20. Pourriez-vous indiquer si, en vertu de votre légidation, la protection s étend ou non aux
dessins et modéles dictés essentiellement par des considérations techniques ou fonctionnelles?
Veuillez expliquer comment les dessins et modeéles de textiles sont protégés.

LaLoi de 1996 sur les dessins et modéles industriels n‘accorde pas la protection aux dessins
et modéles industriels dictés essentiellement par des considérations techniques ou fonctionnelles d'un
objet. Laloi prévoit la protection des dessins et modeles de textile al'instar de tous les autres dessins
et modéles. L'article 3 delaLoi de 1996 sur les dessins et modeles industriels établit que "dessin ou
modéle industriel" sentend des éléments de forme, configuration, motif ou ornementation appliqués a
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un objet par un procédé industriel et qui, dans I'objet fini, attirent le regard et ne sont jugés que par la
vue; toutefois, cette expression ne comprend pas:

a) les méthodes ou principes de construction; ou
b) les é éments de forme ou de configuration d'un objet qui:
i) sont uniquement dictés par lafonction que I'objet doit remplir; ou
i) dépendent de I'apparence d'un autre objet dont le premier, selon les intentions

de I'auteur du dessin ou modél e, fera partie intégrante.

21. Pourriez-vous indiquer comment votre légidation protége le titulaire d'un dessin ou
modéle de I'importation d'articles portant ou comportant ce dessin ou modéle ou une copie de
celui-ci?

L'article33:1 de la Loi de 1996 sur les dessins et modeles industriels prévoit que le
propriétaire d'un dessin ou modele industriel enregistré a le droit d'engager une action contre
quicongue a porté ou porte atteinte al'un des droits découlant de I'enregistrement du dessin ou modéle
industriel. En outre, I'importation d'objets portant ou comportant le dessin ou modéle ou une copie de
celui-ci constitue une atteinte en vertu de l'article 32:2 b) de la présente loi.

22. Pourriez-vous préciser si votre Iégidation prévoit ou non le droit de délivrer une licence
obligatoire pour lesdessins et modéesindustriels?

LaLoi de 1996 sur les dessins et modéles industriels ne prévoit pas le droit de délivrer une
licence obligatoire pour les dessins et modelesindustriels.

23. Pourriez-vous spécifier quelle est la durée de la protection offerte aux dessins et modéles
industriels dans votre légidation?

L'article 25 delaLoi de 1996 sur les dessins et modéles industriels prévoit ce qui suit:

1) L'enregistrement d'un dessin ou modéle industriel est réputé entrer en vigueur a la date de
dépdt de la demande d'enregistrement du dessin ou modéle industriel et produit ses effets pendant
cing ans.

2) L'enregistrement d'un dessin ou modéle industriel peut étre renouvelé pour deux périodes
consécutives de cing années chacune, sous réserve qu'une demande de prolongation ait été déposée
dans les formes prescrites et que la taxe de prolongation prescrite ait é&té payée avant |'expiration de la
période de validité en cours.

3) Un délai de gréce de six mois, a compter de la date alaguelle la taxe de prolongation est due,
est accordé pour le paiement de cette taxe, sous réserve éventuellement du paiement de la surtaxe
prescrite.

4) Lorsque aucune demande de prolongation n'a été déposée ou que la taxe de prolongation n'a
pas éé payée conformément aux dispositions du présent article, |'enregistrement expire et un avis
d'expiration de I'enregistrement est publié dans |a Gazette.
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F. BREVETS
24, Pourriez-vous expliquer comment votre législation définit les notions suivantes:

nouveauté, inventivité et application industrielle?

Les articles 14, 15 et 16 de laLoi de 1983 sur les brevets décrivent |es notions de nouveauté,
dactivité inventive et d'application industrielle, comme expliqué ci-apres:

Article 14. Nouveauté
1) Une invention est nouvelle sil n'y a pas d'antériorité dans|'état de la technique.
2) L'état de latechnique comprend:

a) tout ce qui a été divulgué, en tout lieu du monde, par publication écrite ou par une
divulgation orale, un usage ou tout autre moyen, avant la date de priorité de la
demande de brevet dans laguelle I'invention est revendiquée;

b) le contenu d'une demande de brevet national dont la date de priorité est antérieure &
celle de la demande de brevet visée au sous-alinéa @), dans la mesure ou ce contenu
est inclus dans e brevet délivré sur la base de ladite demande de brevet national.

3) Une divulgation faite en vertu du sous-alinéa @) de I'alinéa 2) n'est pas prise en considération:

a) si elle est intervenue dans |'année précédant la date de dépét de la demande de brevet
et s elle arésulté directement ou indirectement d'actes commis par le déposant ou son
prédécesseur en droit;

b) s dle est intervenue dans I'année précédant |a date de dépbt de la demande de brevet
et s dle a résulté directement ou indirectement d'un abus commis a I'égard du
déposant ou de son prédécesseur en droit;

C) si elle résulte d'une demande d'enregistrement du brevet en instance auprés de I'Office
des brevets du Royaume-Uni aladate de I'entrée en vigueur de la présente loi.

4) Les dispositions de I'ainéa2) n'excluent pas la protection par brevet de I'utilisation d'une
substance ou d'un composé, compris dans I'état de la technique, pour la mise en cauvre d'une méthode
visée alalettre d) de I'alinéa 1) de l'article 13, si cette utilisation n'est pas comprise dans |'état de la
technique.

Article 15. Activitéinventive

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du
métier de qualification moyenne, elle n'aurait pas découlé de maniere évidente d'un élément compris
dans|'état de latechnique conformément au sous-alinéa @) de I'alinéa 2) de l'article 14.

Article 16. Application industrielle

Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut
étre produit ou utilisé dans tout genre dindustrie.

25. Pourriez-vous indiquer s votre légidation sur les brevets, ou toute autre légidation,
prévoit la possibilité de jouir de droits de brevet sans aucune excluson? Sil existe des
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exclusions, veuillez indiquer avec précison comment elles sont appliquées d'un point de vue
juridique et pratique.

L'article 36 de la Loi de 1983 sur les brevets définit comme suit les droits du titulaire d'un
brevet:

1) Sous réserve et sans préudice des autres dispositions de la présente partie, le titulaire d'un
brevet jouit des droits exclusifs suivants al'égard du brevet:

a) exploiter lI'invention brevetée;

b) céder ou transmettre le brevet;

C) conclure des contrats de licence.
2) Nul ne peut accomplir l'un des actes visés a l'alinéal) sans l'autorisation du titulaire du
brevet.
3) Aux fins de la présente partie, "exploitation” d'une invention brevetée sentend de I'un

quel conque des actes suivants par rapport a un brevet:

a) lorsgue le brevet a été délivré pour un produit:
i) fabriquer, importer, offrir en vente, vendre ou utiliser le produit;
i) détenir ce produit en vue de I'offrir en vente, de le vendre ou de I'utiliser;
b) lorsgue le brevet a été déivré pour un procédé:
i) employer |le procédé;
i) accomplir l'un des actes visés a la lettrea) a I'égard d'un produit obtenu

directement au moyen du procédé.

4) Aux fins du présent article, s le brevet a éé déivré en ce qui concerne un procédé pour
I'obtention d'un produit, le méme produit obtenu par une personne autre que le titulaire du brevet ou
son preneur de licence est réputé, dans toute procédure, sauf preuve du contraire, avoir été obtenu par
ce procédé.

Les exclusions aux droits de brevet sont visees aux articles 37 et 38.
Article 37. Limitation desdroits
1) Les droits conférés par le brevet sétendent exclusivement aux actes accomplis a des fins
industrielles ou commerciales et ne sétendent notamment pas aux actes accomplis aux seules fins de
larecherche scientifique.

2) Les droits conférés par le brevet ne sétendent pas aux actes relatifs a des produits qui ont été
mis dans le commerce:

i) par letitulaire du brevet;

i) par une personne jouissant du droit visé al'article 38;
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iii)  par une personne jouissant du droit vise al'article 43;
iv) parlebénéficiaire dune licence obligatoire au sens de |'article 48.
3) Les droits conférés par le brevet ne sétendent pas a I'utilisation de I'invention brevetée a bord

d'un navire, d'un engin spatial ou d'un engin de locomotion aérienne ou terrestre étranger qui pénetre
temporairement en Malaisie.

4) Les droits conférés par |e brevet sont limités dans |e temps conformément aux dispositions de
I'article 35.
5) Les droits conférés par le brevet sont limités par les dispositions de I'article 35A, par les

dispositions des articles51 et 52 relatives aux licences obligatoires et par les dispositions de
l'article 84 relatives aux droits reconnus au gouvernement ou a toute personne autorisée par le
gouvernement.

Article 38. Droitsdérivésd'unefabrication antérieure ou d'un emploi antérieur
1) Quiconque, aladate de priorité de la demande de brevet:

a) fabriquait ou employait de bonne foi, en Maaisie, le produit ou le procédé faisant
I'objet de I'invention revendiquée dans cette demande;

b) avait fait de bonne foi, en Malaisie, des préparatifs sérieux en vue de la fabrication du
produit ou de I'emploi du procédé visé au sous-alinéa a);

aledroit, malgré ladélivrance du brevet, d'exploiter I'invention brevetée:
a condition toutefois de fabriquer le produit ou d'employer le procédé en cause en Maaisie;

et a condition toutefois que I'intéresse puisse prouver, si I'invention a été divulguée dans les
conditions visées aux sous-alinéas a), b) ou c) de I'ainéa 3) de l'article 14, que sa connaissance de
I'invention n'a pas résulté de cette divulgation.

2) Le droit prévu a I'alinéa 1) ne peut étre cédé ni transmis, s ce n'est en tant que partie de
I'entreprise de la personne intéressée.

26. Pourriez-vous indiquer si des inventions ne peuvent étre brevetées pour des raisons
d'ordre public ou de moralité? Dans I'affirmative, veuillez expliquer la partie pertinente de
votre légidation, ains que sa formulation. Précisez également si celle-ci a été appliquée dansla
pratique.

L'article 31:1 de la Loi de 1983 sur les brevets prévoit I'exclusion de la protection par brevet
dinventions pour des raisons d'ordre public. A ce jour, cette mesure n'a pas été appliquée dans la
pratique.

27. Pourriez-vous expliquer s les méhodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales
sont exclues de la brevetabilité dans votre |égidation? Dans I'affirmative, veuillez expliquer la
partie pertinente de votre légidation, ainsi que sa formulation.

L'article13:1d) de la Loi de 1983 sur les brevets précise que les méthodes de traitement
chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal ains que les méthodes de diagnostic
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appliguées au corps humain ou animal ne constituent pas des inventions brevetables et sont exclues de
la protection par brevet.

28. Pourriez-vous expliquer s les végétaux et les animaux et les procédés essentiellement
biologiques sont exclus de la brevetabilité? Dans I'affirmative, veuillez expliquer la partie
pertinente de votre légidation, ainsi que sa formulation.

Les variétés végétales, les animaux ainsi que les procédés essentiellement biologiques sont
exclus de la protection par brevet, comme stipulé al'article 13:1 b) delaLoi de 1983 sur les brevets.

29. Pourriez-vous décrire comment les micro-organismes, les procédés non essentiellement
biologiques, les procédés microbiologiques et les variétés végétales sont protégés dans votre
législation? Veuillez expliquer, a cet égard, les parties pertinentes de votre Iégislation.

En vertu de l'article 13:1 b), les micro-organismes obtenus artificiellement, les procédés
microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés ne sont pas compris dans les inventions non
brevetables. Par conséquent, ces inventions peuvent étre protégées en vertu du régime de brevet.
Pour ce qui est des variétés végeétales, la protection est prévue par un systéme sui generis.

30. Pourriez-vous expliquer comment votre législation protege le titulaire d'un droit de
brevet del'importation et de |I'offre ala vente d'une invention brevetée?

L'article58 de la Loi de 1983 sur les brevets précise qu'un acte est réputé constituer une
contrefacon lorsqu'un brevet est exploité (importation, offre en vente, vente ou utilisation du produit)
par une autre personne que le titulaire du brevet ou sans |'accord de ce dernier.

L'article 59 précise ce qui suit:

1) Le titulaire du brevet a le droit d'intenter une action judiciaire contre toute personne qui a
commis ou qui commet une contrefacon du brevet.

2) Le titulaire du brevet jouit du méme droit & I'encontre de toute personne qui a accompli des
actes laissant supposer qu'une contrefacon sera vrai semblablement commise.

3) Les actions visées aux ainéas1) et 2) sont prescrites par cinq ans a compter de |'acte de
contrefacon.
31. Pourriez-vous indiquer s votre législation prévoit une protection par brevet pour les

produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour [|'agriculture? Dans I'affirmative,
pourriez-vous specifier a quel textelégal il convient de sereporter ?

La Loi de 1983 sur les brevets prévoit la protection par brevet pour les produits
pharmaceutiques et les produits chimiques pour |'agriculture pour autant que l'invention soit nouvelle,
gu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle, ains guiil
est stipulé aux articles 11 et 12.

32. Pourriez-vous préciser s la protection d'un procédé par brevet, prévue par votre
Iégidation, vise le produit obtenu directement par ce proceédé?

La protection d'un procédé par brevet vise le produit obtenu directement au moyen de ce
procédé. Cette disposition est prévue a l'article 36:3 b) de la Loi de 1983 sur les brevets relatif aux
droits du titulaire du brevet.
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33. Pourriez-vous expliquer s votre légidation prévoit, le cas échéant, des conditions
additionnelles, autres que la divulgation suffisasmment claire del'invention stipulée al'article 29
de I'Accord sur les ADPIC (par exemple la production d'une justification aux fins de |'accés a
des matériels génétiques ou le consentement éclairé préalable a I'utilisation)? Sil est prévu des
conditions additionnelles de ce type, veuillez préciser la législation pertinente et décrire ces
conditions en détail.

Il n'existe a ce jour aucune condition additionnelle autre que la divulgation des inventions
stipulée a l'article 29 de I'Accord sur les ADPIC visant I'accés a des matériels génétiques ou le
consentement éclairé préalable a son utilisation.

34. Pourriez-vous indiquer si votre législation prévoit des exceptions limitées aux droits
exclusifs conférés par un brevet? Dansl'affirmative, veuillez indiquer lalégidation pertinente.

L'article 37 delaLoi de 1983 sur les brevets prévoit les limitations comme suit:
1) Les droits conférés par le brevet sétendent exclusivement aux actes accomplis a des fins
industrielles ou commerciales et ne sétendent notamment pas aux actes accomplis aux seules fins de

la recherche scientifique.

2) Les droits conférés par le brevet ne sétendent pas aux actes relatifs a des produits qui ont été
mis dans le commerce:

1) par le titulaire du brevet;
ii)  par une personne jouissant du droit visé al'article 38;
iif)  par une personnejouissant du droit visé al'article 43;
iv)  parle bénéficiaire d'une licence obligatoire au sens de |'article 48.
3) Les droits conférés par le brevet ne sétendent pas a l'utilisation de I'invention brevetée a bord

d'un navire, d'un engin spatial ou d'un engin de locomotion aérienne ou terrestre éranger qui pénetre
temporairement en Malaisie.

4) Les droits conférés par le brevet sont limités dans le temps conformément aux dispositions de
I'article 35.
5) Les droits conférés par le brevet sont limités par les dispositions de I'article 35A, par les

dispositions des articles51 et 52 relatives aux licences obligatoires et par les dispositions de
I'article 84 relatives aux droits reconnus au gouvernement ou a toute personne autorisée par le
gouvernement.

35. Pourriez-vous expliquer s votre légidation prévoit ou non un régime de licences
obligatoires? Dans I'affirmative, veuillez préciser les conditions dans lesquelles une licence
obligatoire peut étre accordée. En particulier, veuillez indiquer comment, aux fins de
['autorisation de |'utilisation, sont examinées les cir constances qui lui sont propres.

Les articles49 et 49A de la Loi de 1983 sur les brevets prévoient un régime de licences
obligatoires et définissent les conditions dans lesquelles une licence obligatoire peut étre délivrée.
L'article 84 préciseles "droits du gouvernement".
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Selon I'article 50, |'autorisation de cette utilisation sera examinée sur la base des circonstances
qui lui sont propres et I'article 51 définit comment le Conseil décide de la concession d'une licence
obligatoire. L'article 52 établit le champ d'application des licences obligatoires. Les limitations des
licences obligatoires sont précisees al'article 53.

36. Pourriez-vous expliquer comment votre législation garantit explicitement qu'un
candidat utilisateur sest efforcé d'obtenir I'autorisation du déenteur du droit, suivant des
conditions et modalités commer ciales raisonnables et que ses efforts n'ont pas abouti dans un
délai raisonnable? Dans ce contexte, comment définissez-vous I'expression " délai raisonnable" ?
Pourriez-vous par ailleurs expliquer comment votre légidation garantit que I'utilisation d'une
licence obligatoire est autorisée principalement pour I'approvisonnement du marché intérieur
du Membre qui a autorisé cette utilisation?

L'article 49:2 prévoit qu'une licence obligatoire ne peut ére demandée que s la personne
présentant la demande sest efforcée d'obtenir l'autorisation du titulaire du brevet suivant des
conditions et modalités commercial es raisonnables mais que ses efforts n'ont pas abouti dans un délai
raisonnable.

L'article 84:3 relatif aux droits du gouvernement précise que l'exploitation de l'invention
brevetée est limitée aux fins auxquelles celle-ci a éé autorisée et sous réserve du versement au
titulaire du brevet d'une rémunération adéquate pour ladite exploitation, compte tenu de:

a) la valeur économique de l'autorisation du ministre telle que déterminée dans la
décision; et
b) si une décision a été prise en vertu du sous-alinéa b) de l'alinéa 1), la nécessité de

corriger les pratiques anticoncurrentielles.

L'article 84:4 précise que le ministre doit prendre sa décision conformément a l'alinéa 3) aprés
avoir entendu le titulaire du brevet et toute autre personne intéressée sils désirent étre entendus.

L'article 53:1, qui prévoit les limitations de la licence obligatoire, précise ce qui suit:
Une licence obligatoire délivrée par le Conseil:

a) ne peut étre cédée, sauf avec le fonds commercial ou I'entreprise, ou la partie du fonds
commercia ou de I'entreprise qui exploite I'invention brevetée;

b) est limitée principalement al'approvisionnement en Malaisie de l'invention brevetée.

2) Le bénéficiaire de lalicence obligatoire ne peut conclure avec destiers des contrats de licence
pour |'exploitation du brevet faisant I'objet de cette licence obligatoire.

A cejour, laMalaisie n'a accordé aucune licence obligatoire.
37. Pourriez-vous préciser s votre législation accorde une protection additionnelle aux
innovations aprés |I'expiration de la période de 20 ans pendant laquelle la protection par brevet

est conférée?

Notre légidation n‘accorde aucune protection additionnelle aux innovations aprés |'expiration
de la période de 20 ans pendant laquelle la protection par brevet est conférée.
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38. Pourriez-vous expliquer comment votre |égislation garantit lerenver sement de la charge
dela preuve pour les brevets de procédé?

Une telle disposition ne figure pas dans la Loi de 1983 sur les brevets. Toutefois, la
disposition relative au renversement de la charge de la preuve est prévue dans les Ordonnances n° 24,
25, 26, 38 et 39 du Réglement de 1980 relatif au tribunal supérieur.

G. SCHEMAS DE CONFIGURATION (TOPOGRAPHIES) DE CIRCUITS INTEGRES
39. Pourriez-vous expliquer comment votre législation protége les topographies?

L es topographies sont protégées en vertu de la Loi de 2000 sur les schémas de configuration
decircuitsintégrés. L'article 5 prévoit ceci:

1) Un schéma de configuration peut étre protégé en vertu de la présente loi sil sagit d'un schéma
de configuration original et que le titulaire du droit sur ledit schéma était, a l'époque ou le schéma a
été créé, une personne admissible.

2) Aux finsdel'alinéa 1), un schéma de configuration est réputé original si:

a) il traduit un effort intellectuel de son créateur et qu'il n'est pas courant parmi les
créateurs de schémas de configuration et les fabricants de circuits intégrés au moment
de sacréation; ou

b) par rapport a un schéma de configuration qui est constitué par une combinaison
déléments et dinterconnexions courantes, cette combinaison, prise dans son
ensemble, traduit un effort intellectuel de son créateur et n'est pas courante parmi les
créateurs de schémas de configuration et les fabricants de circuits intégrés au moment
de sacréation.

3) Laprésente loi protege tous les schémas de configuration créés de maniére indépendante visés
a l'ainéal) méme sils sont identiques et, sous réserve de l'article 8, quelle que soit leur date de
création.

4) Un schéma de configuration est réputé ne pas avoir été créé jusgu'a sa fixation sous une forme
matérielle ou son incorporation dans un circuit intégré, selon la premiere éventualité.

40. Pourriez-vous indiquer de quelle maniere votre légidation nationale protége le
détenteur d'un droit de l'importation, la vente ou la distribution illégales, a des fins
commerciales, de topographies, notamment les circuits intégrés ou autres articles dans lesquels
une topogr aphie est incor por ée, conformément al'article 36 del' Accord sur lesADPIC?

L'éendue de la protection est prévue a l'article9 de la Loi de 2000 sur les schémas de
configuration de circuits intégrés, a savoir:

Le propriétaire d'un schéma de configuration protégé jouit des droits suivants:
a) le droit de reproduire et d'autoriser la reproduction de la totalité ou d'une partie

importante de son schéma de configuration protégé, par incorporation dans un circuit
intégré ou par tout autre moyen; et
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b) le droit d'exploiter a des fins commerciaes et d'autoriser |'exploitation commerciale
de son schéma de configuration protégé, du circuit intégré dans lequel le schéma de
configuration protégé est incorporé, ou d'un article incorporant un tel circuit intégré.

Attendu que,

on entend par "exploiter a des fins commerciales':

a) vendre, louer ou mettre en circulation par tout autre moyen a des fins commerciales;

b) présenter ou proposer aux fins de vente, de location ou de toute autre mise en
circulation a des fins commerciaes; et

C) importer aux fins de vente, location ou toute autre mise en circulation a des fins
commerciales.

L'article 10 stipule ce qui suit:

Sous réserve des dispositions de la présente loi, est réputé porter atteinte au droit du titulaire
du droit sur un schéma de configuration protégé quiconque accomplit ou fait accomplir par autrui,
sans |'autorisation du titulaire du droit, un des actes mentionnés al'article 9.

41. Pourriez-vous expliquer comment votre législation ingtitue la dérogation aux
dispositions de I'article 36 spécifiée a I'article 37 de I'Accord sur les ADPIC dans le cas ou une
personne ne savait pas ou n'avait pas de raison valable de savoir, lorsgu'elle a acquis un circuit
intégré ou un articlel'incorporant, qu'il contenait une topographieillicite?

L'article 12 delaloi prévoit que:

1) Les droits du titulaire d'un droit sur un schéma de configuration protégé ne sont pas enfreints
par une personne qui exploite a des fins commerciaes, ou autorise I'exploitation commerciale:

a) d'une copie du schéma de configuration protégé;

b) d'un circuit intégré non autorisé dans lequel le schéma de configuration protégé est
incorporé;, ou

C) d'un article incorporant un circuit intégré non autorisé visé au sous-alinéa b);

s celle-ci ne savait pas ou n'avait pas de raison valable de savoir, lorsqu'elle a acquis la copie, le
circuit intégré ou l'article, que cette copie n'était pas autorisée, que le circuit intégré n'était pas autorise
ou que l'article incorporait un circuit intégré non autorise, le cas échéant.

2 Si une personne visée al'alinéa 1) apprend ou a des raisons valables d'apprendre que la copie
n'était pas autorisée, que le circuit intégré n'était pas autorisé ou que l'article incorporait un circuit
intégré non autorisé, le cas échéant, I'dinéal) cesse de Sappliquer a l'exploitation commerciae
ultérieure de la copie, du circuit intégré ou de l'articlea moins que ladite personne ne verse au
détenteur du droit une rémunération:

a) convenue entre cette personne et le titulaire du droit;

b) déterminée selon une méthode convenue entre la personne et letitulaire du droit; ou
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C) a défaut d'accord, déterminée par la Haute Cour sur requéte de cette personne ou du
titulaire du droit.
3) Si la rémunération visée a l'dinéa 2) doit étre déterminée par la Haute Cour ainsi qu'il est

prévu al'alinéa 2) c), la rémunération due doit ére adéquate selon le cas d'espece, compte tenu des
redevances qui seraient raisonnablement exigibles dans le cadre d'une licence librement négociée pour
un tel schéma de configuration protége.

42. Pourriez-vous indiquer la durée de la protection conférée aux topographies par votre
Iégidation?

Ladurée de laprotection est précisée al'article 8 delaloi:

1) Un schéma de configuration est protégé en vertu de la présente loi pendant une période de
dix ans a compter de la date de la premiere exploitation commerciale dudit schéma de configuration
en Maaisie ou en tout autre endroit.

2) Nonobstant les dispositions de I'alinéa 1), la protection accordée & un schéma de configuration
en vertu de la présente loi expire 15 ans aprés ladate de création dudit schéma.

H. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS NON DIVULGUES

43. Pourriez-vous expliquer s votre légidation prévoit ou non une durée de protection
définie pour les renseignements non divulgués? Dans|'affirmative, précisez cette dur ée.

La durée de protection des renseignements non divulgués n'est pas définie tant qu'ils ne sont
pas divulgués.

44, Pourriez-vous expliquer comment votre législation définit I'expression " renseignements
non divulgués' ?

D'une maniére générale, la protection des renseignements non divulgués en Malaisie est
prévue dans les regles de la common law et de I'equity. Toute personne physique ou morale ne peut
divulguer de secrets commerciaux en sa possession d'une maniére qui soit contraire aux usages
commerciaux honnétes. Une activité commerciale ou industrielle est considérée comme secrete si, de
par sa nature, elle n'est pas connue, s elle tire sa valeur commerciale de son caractére confidentiel, s
des mesures raisonnables ont été prises pour préserver ce caractére confidentiel ou s elle n'est pas
aisément accessible a une personne du métier.

La Loi de 1972 sur les secrets officiels interdit toute divulgation d'informations par un
fonctionnaire ou toute personne non autorisée.

45, Pourriez-vousindiquer comment votre |égislation définit les données communiquées aux
pouvoirs publics ou aleurs organismes?

D'une maniére générale, les données ou toutes informations communiquées aux Pouvoirs
publics ou a leurs organismes sont protégées par la régle de la common law de la divulgation
d'informations confidentielles.

Au titre de la régle de la divulgation dinformations confidentielles, la communication de
données de la nature susmentionnée serait normalement protégée contre toute divulgation par des
tiers. Autrement dit, I'autorité de contréle pharmaceutique (Drug Control Authority - DCA) peut se
voir interdire de divulguer les données d'un premier déposant a un second déposant. Par conséquent,
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méme en |'absence de toute loi spécifique relative a I'exclusivité des données, notre common law
relative a la protection des informations confidentielles semblerait suffisante pour protéger les
données résultant d'essais de la divulgation non autorisée a des tiers. L'organisme de régulation ne
peut se voir interdire d'utiliser les données du premier déposant pour l'aider a évaluer et examiner la
demande d'approbation réglementaire du second déposant.

l. MOYENS DE FAIRE RESPECTER LESDROITS

46. Pourriez-vous décrire comment votre légisation permet une action efficace contre les
atteintes aux droits de propriété intellectuelle?

La légidation malaisienne prévoit des actions au civil et au péna contre les atteintes aux
droits de propriété intellectuelle, a savoir:

i) Action au civil en vertu de

a) Loi de 1987 sur ledroit d'auteur

Article 36. Infractions

1) Porte atteinte au droit d'auteur quiconque accomplit ou fait accomplir par autrui, sans
:‘;utorisﬁi on du titulaire du droit d'auteur, un acte relevant du droit d'auteur aux termes de la présente

2) Porte atteinte au droit d'auteur quiconque, sans le consentement ni |'autorisation du titulaire du
droit d'auteur, importe un objet en Malaisie en vue de:

a) le vendre, le louer, le proposer ou le présenter en vue de la vente ou de la location
dans |e cadre d'une activité commerciale;

b) le mettre en circulation:
i) adesfins commerciaes; ou
i) a toute autre fin, dans la mesure ou il est porté préudice au titulaire du droit
d'auteur; ou
C) I'exposer en public dansle cadre d'une activité commerciale;

en sachant ou en étant normalement censé savoir que cet objet a été fabriqué sans le consentement ni
['autorisation du titulaire du droit d'auteur.

3) Porte atteinte au droit d'auteur quiconque neutralise, ou fait neutraliser par autrui, des mesures
techniques efficaces qui sont mises en cauvre par les auteurs dans le cadre de |'exercice de leurs droits
en vertu de la présente loi et qui restreignent I'accomplissement, al'égard de leurs cauvres, d'actes qui
ne sont pas autorisés par |es auteurs concernés ou permis par laloi.

4) Porte atteinte au droit d'auteur quiconque accomplit en connaissance de cause I'un des actes
suivants en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, que cet acte va entrainer, permettre,
faciliter ou dissimuler une atteinte & un droit prévu par la présente loi:

a) la suppression ou la modification, sans autorisation, de toute information relative au
régime des droits se présentant sous forme éectronique;
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b) la mise en circulation, l'importation aux fins de mise en circulation ou la
communication publique, sans autorisation, des oauvres ou des exemplaires d'cauvres
en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous
forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.
5) Aux termes de I'dlinéa 4) et de l'article 41, "information sur e régime des droits' sentend des

informations permettant didentifier I'ceuvre, I'auteur de I'cauvre, letitulaire de tout droit sur I'ceuvre ou
des informations sur les conditions et modalités d'utilisation de I'ocauvre, et de tout numéro ou code
représentant ces informations, lorsque I'un quelconque de ces ééments dinformation est joint &
I'exemplaire d'une ceuvre ou apparait en relation avec la communication d'une cauvre au public.

Article 37. Action intentée par letitulaire du droit d'auteur et réparations

1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, les infractions au droit d'auteur peuvent
donner lieu a des poursuites en justice ala diligence du titulaire du droit d'auteur et, dans toute action
intentée a cet effet, le demandeur dispose des mémes moyens de réparation — dommages-intéréts,
ordonnances, reddition de comptes ou autres — que dans toute procédure judiciaire correspondante
visant aréprimer lesinfractions a d'autres droits exclusifs.

2) Lorsque, dans une action intentée en vertu du présent article, une infraction au droit d'auteur
est prouvée ou admise et que le tribunal, compte tenu, en sus de toutes autres considérations
pertinentes:

a) du caractére flagrant de l'infraction; et

b) de tout profit dont il est démontré que le défendeur a bénéficié du fait de l'infraction;
est convaincu qu'une réparation effective ne se trouverait pas, autrement, a la disposition du
demandeur, le tribunal ale pouvoir, en fixant les dommages-intéréts exigibles au titre de I'infraction,
d'accorder les dommages-intéréts supplémentaires qu'il juge appropriés en I'espéce.
3) Dans une procédure pour infraction au droit d'auteur, aucune ordonnance ne peut étre prise

pour exiger la démolition d'un édifice ou d'une partie d'édifice dont la construction est terminée ni
pour empécher I'achévement d'un édifice en cours de construction.

4) Aux fins du présent article et de I'article 38:

a) le terme "action" désigne également une demande reconventionnelle et toute mention
du demandeur et du défendeur dans une action doit étre interprétée en conséquence;
et

b) “tribunal” sentend de la Haute Cour de Malaisie compétente en la matiére.

5) Aux fins du présent article, il faut entendre par titulaire du droit d'auteur le titulaire initial ou

un cessionnaire, selon le cas, de la partie correspondante du droit d'auteur.
Article 38. Procédurejudiciaire au casou ledroit d'auteur fait I'objet d'unelicence exclusive
1) Les dispositions du présent article sont applicables aux procédures judiciaires relatives a tout

droit d'auteur pour lequel une licence exclusive a été accordée et éait en vigueur au moment ou se
sont produits les événements auxquel s se rapportent les procédures.
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2) Sous réserve des dispositions du présent article, le titulaire d'une licence exclusive a (sauf a
I'égard du titulaire du droit d'auteur) les mémes droits d'exercer une action en justice et peut prétendre
aux mémes réparations, en vertu de l'article 37, que s la licence avait été une cession, et ces droits et
prétentions sexercent concurremment a ceux que peut faire valoir le titulaire du droit d'auteur en vertu
de l'article précité.

3) Lorsqu'une action est intentée soit par le titulaire du droit d'auteur soit par le titulaire d'une
licence exclusive et, dans la mesure ou €elle est intentée en vertu de I'article 37, atrait (entierement ou
partiellement) aune infraction al'égard de laguelle les intéressés ont concurremment le droit d'exercer
une action en justice en vertu dudit article, le titulaire du droit ou le titulaire de la licence exclusive,
selon le cas, n'est pas recevable sauf autorisation du tribunal a poursuivre I'action dans la mesure ou
celle-ci est intentée en vertu dudit article et atrait a ladite infraction, a moins que I'autre partie ne soit
appelée en cause en qualité de codemandeur ou en tant que défendeur; les dispositions du présent
alinéa ne sopposent pas, cependant, a la délivrance d'une ordonnance provisoire a la demande de I'un
ou l'autre des intéressés.

4) Dans une action intentée par le titulaire d'une licence exclusive en vertu du présent article,
tout moyen de défense qu'un défendeur aurait pu invoquer en I'occurrence si le présent article n‘avait
pas été adopté et s |'action avait été intentée par le titulaire du droit d'auteur peut étre invoqué par
ledit défendeur contre letitulaire de lalicence exclusive.

5) Lorsqu'une action est intentée dans les conditions visées al'alinéa 3) et que letitulaire du droit
d'auteur et le titulaire de la licence exclusive ne sont pas codemandeurs, le tribunal, en fixant les
dommages-intéréts exigibles au titre d'une infraction du type de celle dont il est fait mention dans ledit
alinéa, tient compte:

a) si le demandeur est le titulaire de lalicence exclusive, de toutes obligations (en ce qui
concerne notamment les redevances) dont est assortie lalicence; et

b) gue le demandeur soit le titulaire du droit d'auteur ou le titulaire de la licence
exclusive, de toute réparation pécuniaire d§ja accordée a l'autre partie en vertu de
I'article 37 pour ce qui concerne cette infraction ou, selon le cas d'espéce, de tout droit
d'exercer une action en justice reconnu a l'autre partie en vertu dudit article pour ce
gui concerne l'infraction en question.

6) Lorsqu'une action, dans la mesure ou elle est intentée en vertu de l'article 37, a trait
(entiérement ou partiellement) a une infraction a I'égard de laquelle le titulaire du droit d'auteur et le
titulaire de la licence exclusive ont concurremment le droit d'exercer une action en justice en vertu
dudit article et que dans cette action (que les intéressés y soient ou non l'un et l'autre parties) une
reddition de comptes concernant les bénéfices est ordonnée en ce qui concerne ladite infraction, le
tribunal, sous réserve de tout accord dont il a connaissance quant a la répartition desdits bénéfices
entre le titulaire du droit d'auteur et le titulaire de la licence exclusive, procede a la répartition de
ceux-ci entre les deux parties de la fagon qu'il estime équitable et donne les instructions qu'il estime
appropriées pour que soit effectuée ladite répartition.

7) Dans une action intentée soit par le titulaire du droit d'auteur soit par le titulaire de la licence
exclusive:
a) aucun jugement ni aucune ordonnance concernant le versement de dommages-intéréts

au regard d'une infraction au droit d'auteur n'est rendu en vertu de l'article 37 si un
jugement ou une ordonnance de caractére définitif a été rendu, accordant une
reddition de comptes en ce qui concerne les bénéfices en faveur de l'autre partie aux
termes dudit article et au regard de laméme infraction; et
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b) aucun jugement ni aucune ordonnance relative a une reddition de comptes concernant
les bénéfices au regard d'une infraction au droit d'auteur n'est rendu en vertu de
I'article précité s un jugement ou une ordonnance de caractére définitif a été rendu,
accordant des dommages-intéréts ou une reddition de comptes en faveur de l'autre
partie aux termes dudit article et au regard de la méme infraction.

8) Lorsque, dans une action intentée dans les conditions visées a l'alinéa 3), soit par le titulaire
du droit d'auteur soit par le titulaire de lalicence exclusive, I'autre partie n'est pas appelée en cause en
qualité de demandeur (& l'ouverture de la procédure ou ultérieurement) mais l'est en tant que
défendeur, lesfrais et dépens afférents al'action ne peuvent en aucun cas étre pris alacharge de ladite
partie a moins qu'elle ne comparai sse en personne et ne prenne part ala procédure.

9) Aux fins du présent article:

"licence exclusive" sentend d'une licence signée par le titulaire ou un titulaire a venir du droit
d'auteur, ou en son nom, autorisant son titulaire, a I'exclusion de toute autre personne, a exercer un
droit qui, en vertu de la présente loi (abstraction faite de cette licence) ne pourrait I'étre que par le
titulaire du droit d'auteur, et I'expression "titulaire d'une licence exclusive" doit étre interprétée en
conséquence;

"si lalicence avait éé une cession” signifie: si, au lieu de lalicence, il avait été consenti (&
des conditions aussi proches que possible de celles auxquelles la licence a été accordée) une cession
du droit d'auteur en ce qui concerne I'application de celui-ci a I'accomplissement, aux lieux et dates
autorisés par lalicence, des actes ainsi autorisés,

"l'autre partie" sentend, par rapport au titulaire du droit d'auteur, du titulaire de la licence
exclusive et, par rapport au titulaire de lalicence exclusive, du titulaire du droit d'auteur.

b) Loi de 1983 sur lesbrevets
Article 58. Actesréputés constituer une contrefagon

Sous réserve des alinéas 1), 2) et 3) de l'article 37 et des dispositions de I'article 38, constitue
une contrefacon d'un brevet tout acte visé al'alinéa 3) de l'article 36 qui est accompli en Malaisie par
une autre personne que le titulaire du brevet et sans I'accord de ce dernier & I'égard d'un produit ou
d'un procédé auquel sétend la protection du brevet.

Article 59. Actions en contrefagon

1) Le titulaire du brevet a le droit d'intenter une action judiciaire contre toute personne qui a
commis ou qui commet une contrefacon du brevet.

2) Le titulaire du brevet jouit du méme droit a I'encontre de toute personne qui a accompli des
actes laissant supposer qu'une contrefacon sera vraisemblablement commise, actes appelés, dans la
présente partie, actes de "contrefacon imminente”.

3) Les actions visées aux adinéas 1) et 2) sont prescrites par cing ans a compter de I'acte de
contrefacon.

Article 60. Ordonnance [injunction] d'interdiction et allocation de dommages-intéréts

1) Si letitulaire du brevet prouve qu'une contrefacon a été ou est commise, le tribunal aloue des
dommages-intéréts et prononce I'interdiction de continuer la contrefagon et toute autre mesure légale.



IP/C/W/327/Add.1

Page 25
2) S le titulaire du brevet prouve qu'une contrefagon est imminente, le tribunal prononce
I'interdiction de la contrefacon future et toute autre mesure |égale.
3) Le défendeur atoute action visée dans le présent article peut requérir dans la méme procédure

['annulation du brevet; dans ce cas, les dispositions des alinéas 2) et 3) de |'article 56 sont applicables.

Article61. Actions en contrefacon intentées par le preneur de licence et le bénéficiaire d'une
licence obligatoire

1) Aux fins du présent article, "bénéficiaire” sentend:

a) de tout preneur de licence, sauf s le contrat de licence prévoit que les dispositions du
présent alinéa ne sont pas applicables ou contient des stipulations différentes;

b) du bénéficiaire d'une licence obligatoire accordée en vertu de l'article 51.

2) Tout bénéficiaire peut sommer le titulaire du brevet d'intenter une action judiciaire pour toute
contrefacon signalée par le bénéficiaire, qui doit préciser la réparation désirée.

3) Le bénéficiaire peut, sil prouve que le titulaire du brevet a recu la sommation mais refuse ou
néglige dintenter I'action dans un délai de trois mois a compter de la réception de la sommation,
engager |'action en son propre nom aprés avoir notifié son intention au titulaire du brevet; ce dernier
est cependant recevable aintervenir dans I'instance.

4) Nonobstant le fait que le délai de trois mois visé a I'ainéa 3) ne soit pas expiré, le tribuna
ordonne, sur requéte du bénéficiaire, les mesures appropriées en vue dinterdire la contrefacon future
ou de lafaire cesser, si le bénéficiaire prouve qu'il est nécessaire d'agir immeédiatement pour prévenir
un préudice important.

C) Loi de 1976 sur les marques
Article 38. Contrefagon d'une marque

1) Une marque enregistrée est contrefaite par toute personne qui, n'étant pas le propriétaire
inscrit ni l'utilisateur inscrit autorisé a utiliser cette marque, utilise un signe identique ou qui lui
ressemble au point de risquer dinduire en erreur ou de préter a confusion, dans le commerce, en
relation avec des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, de maniere telle que
I'usage de ce signe risque d'étre interprété:

a) Soit comme un usage en tant que marque;

b) soit, sil sagit dun usage sur les produits ou en association matérielle avec les
produits ou encore dans une brochure ou autre support publicitaire destiné au public,
comme une référence a la personne ayant le droit d'utiliser la marque en tant que
propriétaire inscrit ou utilisateur inscrit ou aux produits auxquels cette personne est
associ ée dans le commerce; ou

C) soit, sil sagit d'un usage sur les lieux ou a proximité de I'endroit ou les services sont
mis & disposition ou réalisés ou encore dans une brochure ou autre support
publicitaire destiné au public, comme une référence a la personne ayant le droit
d'utiliser la marque en tant que propriétaire inscrit ou utilisateur inscrit ou aux
services dont la prestation est assurée dans le commerce par la personne.
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Article 39. Contrefacon d'une marque par inobservation de certainesrestrictions

1) Lorsque, par mention apposée sur les produits ou sur leur emballage, le propriétaire inscrit ou
un utilisateur inscrit d'une marque enregistrée au registre déclare interdire I'accomplissement d'un acte
auquel sapplique le présent article, toute personne qui est au moment considéré en possession des
produits et qui accomplit cet acte, ou en autorise |'accomplissement, par rapport a ces produits, dansle
commerce ou en vue d'une transaction commerciae concernant ces produits, est réputée contrefaire la
margue, a moins que:

a) au moment ou cette personne a convenu d'acheter ces produits, elle n'ait agi de bonne
foi sans étre censée connaitre la mention apposeée sur les produits; ou

b) gu'elle ne soit entrée en possession de ces produits en vertu d'un titre acquis d'un tiers
gui avait convenu d'acheter lesdits produits.

2) Les actes auxquels sapplique le présent article sont:

a) ['apposition de la marque sur des produits aprés que ceux-ci ont subi une modification
guant aleur état, leur condition, leur présentation ou leur emballage;

b) lorsque la marque figure sur les produits, la modification, la suppression partielle ou
I'oblitération partielle de cette marque, |'apposition d'une autre marque sur les
produits ou l'adjonction a ces produits d'autres éléments, par écrit ou autrement,
pouvant nuire &laréputation de lamarque; et

C) lorsgue la marque figure sur les produits en méme temps que d'autres ééments
indiquant I'existence d'un lien, dans le commerce, entre le propriétaire ou |'utilisateur
inscrit et lesdits produits, la suppression ou |'oblitération totale ou partielle de la
marque, & moins que ces autres éléments ne soient totalement supprimeés ou oblitérés.

3) Dans le présent article, toutes les références, en ce qui concerne les produits, au propriétaire
inscrit, a un utilisateur inscrit et a l'enregistrement dune marque doivent étre interprétées
respectivement comme des références au propriétaire inscrit de la marque, a un utilisateur inscrit de la
marque et a l'enregistrement de la marque pour ces produits, et le terme "sur" implique aussi, en
rapport auxdits produits, une référence a une relation matérielle avec ceux-ci.

d) Loi de 1996 sur lesdessins et modélesindustriels
Article 32. Atteintea un dessin ou modéleindustriel enregistré

1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, le propriétaire d'un dessin ou modéle
industriel enregistré ale droit exclusif de fabriquer ou d'importer a des fins de vente ou de location, ou
dutilisation dans le cadre d'une activité commerciale, ou de vendre ou de louer, ou doffrir ou
d'exposer en vue de la vente ou de la location, tout objet auquel a été appliqué le dessin ou modéle
industriel enregistré.

2) Sous réserve des dispositions de I'article 30, une personne porte atteinte aux droits découlant
de I'enregistrement d'un dessin ou modele industriel lorsque, sans licence et sans le consentement du
propriétaire du dessin ou modéle industriel, elle accomplit I'un des actes ci-apres alors que
I'enregistrement est encore en vigueur:
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a) application du dessin ou modéle industriel ou de toute imitation frauduleuse ou

manifeste de celui-ci & un objet pour lequel le dessin ou modéle industrid a été
enregistré;

b) importation en Malaisie a des fins de vente ou d'utilisation dans le cadre d'une activité

commerciale de tout objet auquel a été appliqué le dessin ou modele industriel ou
toute imitation frauduleuse ou manifeste de celui-ci en dehors de la Mdaisie sans
licence et sans |e consentement du propriétaire; ou

C) vente, offre ou conservation en vue de la vente, location, offre ou conservation en vue
de lalocation de I'un des objets décrits aux sous-alinéas a) et b).

3) Nonobstant les dispositions de l'alinéal), le droit du propriétaire dun dessin ou modele
industriel enregistré ne sétend pas aux actes concernant un objet auquel est appliqué le dessin ou
modéle industriel enregistré par le propriétaire ou avec son consentement aprés que l'objet a été
|également importé ou vendu en Malaisie.

Article33. Action en casd'atteinte aux droits

1) Le propriétaire d'un dessin ou modéle industriel enregistré a le droit d'engager une action
contre quiconque a porté ou porte atteinte a I'un des droits découlant de I'enregistrement du dessin ou
modéle industriel.

2) Le propriétaire d'un dessin ou modéle industriel enregistré jouit du méme droit a l'encontre de
quiconque a accompli un acte qui fait penser qu'une atteinte va vraisembl ablement avoir lieu.

3) L'action mentionnée aux alinéas 1) et 2) ne peut étre exercée aprés un délai de cing ans a
compter de ladate alaquelle |'atteinte aeu lieu.

4) Aux fins du présent article, I'expression "propriétaire dun dessin ou modele industriel
enregistré”’ sentend du propriétaire enregistré et sapplique auss au cessionnaire, au preneur de
licence et au bénéficiaire d'une licence obligatoire octroyée en vertu de l'article 27; toutefois,
lorsgu'une action est engagée par une personne qui n'est pas le propriétaire enregistré, celle-ci doit
prouver qu'elle a auparavant adressé une requéte au propriétaire pour qu'il engage I'action et que le
propriétaire a refusé ou omis d'engager I'action dans un délai de trois mois a compter de la date de
réception de larequéte, sans préjudice du droit du propriétaire enregistré de se joindre aladite action.

Article 35. Mesuresderéparation

1) Lorsque le propriétaire d'un dessin ou modele industriel prouve qu'une atteinte aeu lieu ou a
lieu, le tribunal peut ordonner le versement de dommages-intéréts ou la reddition des comptes et
rendre une ordonnance visant & empécher la poursuite de |'atteinte ou ordonner toute autre mesure de
réparation.

2) Lorsque le propriétaire d'un dessin ou modéle industriel enregistré prouve que des actes sont
commis qui font penser qu'une atteinte va vraisemblablement avoir lieu, le tribunal peut rendre une
ordonnance visant a prévenir |'atteinte et ordonner toute autre mesure de réparation.

3) Le tribunal peut, en cas datteinte, refuser d'ordonner le versement de dommages-intéréts ou
de rendre une ordonnance de reddition des comptes lorsgque le défendeur le convainc:

a) que, au moment ou l'atteinte a é&é commise, il ignorait que le dessin ou modéle
industriel était enregistré; et
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b) qu'il avait auparavant pris toutes les mesures nécessaires pour savoir s le dessin ou
modéle industriel était enregistré.
€) Loi de 2000 sur les schémas de configuration de circuitsintégrés
Article 10

Porte atteinte au droit du titulaire dun droit sur un schéma de configuration protégée
guiconque accomplit, ou fait accomplir par autrui, sans l'autorisation du titulaire du droit, I'un des
actesvisés al'article 9 (droits du titulaire du droit).

Article13. Actionsen casd'atteinte aux droits

1) Sous réserve de la présente loi, le titulaire d'un droit peut engager une action pour atteinte a
ses droits sur un schéma de configuration protége.

2) Sous réserve de la présente loi, la réparation que la Haute Cour peut accorder dans le cadre
d'une action en vertu de I'ainéa1l) comprend une ordonnance et la Haute Cour peut imposer les
conditions qu'elle juge convenables al'octroi de ladite ordonnance.

3) Outre I'ordonnance accordée en vertu de l'alinéa 2), la Haute Cour, sous réserve de la présente
loi, peut ordonner des dommages-intéréts ou la restitution des bénéfices ou toute autre réparation
gu'elle considere opportune.

4) Si, dans |e cadre d'une action pour atteinte aux droits sur un schéma de configuration protégé,
il est établi qu'une atteinte a é&é commise, mais qu'au moment de ladite atteinte le défendeur ne savait
pas et n'avait aucun motif raisonnable de penser que I'acte congtituant I'atteinte était une atteinte, le
demandeur ne peut obtenir de dommages-intéréts du défendeur pour ce qui est de I'atteinte mais a
droit alarestitution des bénéfices relativement a cette atteinte, qu'une autre réparation soit adjugée ou
non.

5) Dans toute action dans laquelle des dommages-intéréts peuvent étre accordés, la Haute Cour,
compte tenu de toutes les circonstances de I'affaire, y compris le caractére flagrant de |'atteinte et tout
profit dont il est démontré que le défendeur a bénéficié du fait de I'atteinte, peut adjuger des
dommages-intéréts supplémentaires.

i) Action au pénal

a) Loi de 1987 sur ledroit d'auteur

Article4l. Ddlits

1) Quiconque, pendant la durée d'un droit dun artiste interpréte ou exécutant ou d'un droit
d'auteur sur une cauvre:

a) fait en vue de la vente ou de lalocation une copie ou un exemplaire contrefait;

b) vend, loue, présente ou propose commercialement en vue de la vente ou de la location
toute copie ou tout exemplaire contrefait;

C) met en circulation des copies ou exemplaires contrefaits;
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a en sa possession, si ce n'est pour son usage personnel et prive, toute copie ou tout
exemplaire contrefait;

expose en public atitre commercial toute copie ou tout exemplaire contrefait;

importe en Maaisie, si ce n'est pour son usage personnel et privé, toute copie ou tout
exemplaire contrefait;

fabrique ou aen sa possession tout dispositif utilisé ou destiné a étre utilisé pour faire
des copies ou exemplaires contrefaits;

contourne ou fait contourner des mesures techniques efficaces visées a I'alinéa 3) de
I'article 36;

supprime ou modifie, sans autorisation, toute information éectronique sur le régime
des droits; ou

met en circulation, importe aux fins de mise en circulation ou communigue au public,
sans autorisation, des cauvres ou des exemplaires d'cauvres en sachant que des
informations éectroniques sur le régime des droits ont été supprimées ou modifiées
sans autorisation;

se rend coupable d'un délit, sauf & prouver qu'il a agi de bonne foi et n'avait aucun motif sérieux de
supposer que I'acte incriminé portait atteinte ou était de nature a porter atteinte au droit d'auteur ou au
droit des artistesinterpretes ou exécutants, et est passible, apreés condamnation:

i) sagissant d'un délit visé aux sous-alinéas a) af), dune amende ne dépassant
pas 10000 RM pour chague copie ou exemplaire contrefait, d'un
emprisonnement d'une durée de cing ans au plus ou de ces deux peines
conjointement et, en cas de récidive, dune amende ne dépassant pas
20000RM pour chaque copie ou exemplaire contrefait, dun
emprisonnement d'une durée de dix ans au plus ou de ces deux peines
conjointement; et

i) sagissant d'un délit visé au sous-alinéa g), d'une amende ne dépassant pas
20000 RM pour chaque dispositif sur lequel a porté le ddit, dun
emprisonnement d'une durée de dix ans au plus ou de ces deux peines
conjointement et, en cas de récidive, dune amende ne dépassant pas
40000 RM pour chaque dispositif sur lequel porte le délit, dun
emprisonnement d'une durée de 20ans au plus ou de ces deux peines
conjointement;

iii) sagissant d'un délit visé aux sous-ainéas h), i) et j), d'une amende ne
dépassant pas 250 000 RM, d'un emprisonnement d'une durée de trois ans au
plus ou de ces deux peines conjointement et, en cas de récidive, d'une amende
ne dépassant pas 500 000 RM, d'un emprisonnement d'une durée de cing ans
au plus ou de ces deux peines conjointement.

2) Aux fins des sous-alinéas a) af) de l'alinéa 1), quiconque a en sa possession, sous sa garde ou
sous son contrdle au moins trois copies ou exemplaires contrefaits d'une oauvre ou d'un enregistrement
sous une méme forme est présumé, sauf preuve contraire, étre en possession de ces copies ou
exemplaires ou les importer a d'autres fins que pour son usage personnel et prive.
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3) Quiconque fait représenter ou exécuter en public une ceuvre littéraire ou musicale se rend
coupable d'un délit en vertu du présent alinéa, sauf a prouver qu'il a agi de bonne foi et n'avait aucun
motif sérieux de supposer que cet acte porterait ou était de nature a porter atteinte au droit d'auteur.

4) Lorsgu'un délit réprimeé en vertu du présent article est commis par une personne morale ou par
un associé d'une société, chague directeur, secrétaire ou administrateur de la personne morae ou,
selon le cas, chague autre associé de la société est réputé coupable du délit, sauf a prouver que celui-ci
a été commis sans son consentement ou sa complicité et qu'il a pris toutes mesures utiles pour éviter
que ce délit soit commis.

b) Loi de 1983 sur les brevets
Article 64. Allégations mensongeér es concer nant un brevet

1) Quiconque fait passer pour breveté un produit ou un procédé quelconque dont il dispose a
titre onéreux commet un délit et, sous réserve des dispositions suivantes du présent article, est
passible, sur condamnation, d'une amende n'excédant pas 15000 RM ou d'un emprisonnement de
deux ans au plus, ou de ces deux peines conjointement.

2) Aux fins de l'alinéa 1), quicongue dispose a titre onéreux d'un article sur lequel les mots
patent (brevet) ou patented (breveté), ou toute autre mention indiquant ou impliquant que l'article est
un produit breveté, sont estampillés, gravés, imprimés ou apposes de toute autre maniére est réputé
affirmer que I'article est un produit breveté.

3) L'alinéa 1) n'est pas applicable lorsque ces allégations sont faites a I'égard d'un produit aprés
que le brevet relatif & ce produit ou, selon le cas, au procédé en question, a expiré ou a été annulé et
avant 'expiration d'un délai suffisant pour permettre a l'intéressé de prendre les mesures nécessaires
pour éviter que de telles all égations soient faites ou pour les faire cesser.

4) Dans une action relative a un déit réprimé par le présent article, toute personne peut apporter
par voie d'exception la preuve qu'elle a exercé toute la diligence voulue pour prévenir la commission
du délit.

Article 65. Allégations mensongeér es concer nant le dépét d'une demande de brevet

1) Quiconque donne & croire qu'un brevet a été demandé a I'égard d'un article dont il dispose a
titre onéreux:

a) alors qu'aucune demande n'a été déposee; ou

b) gue lademande a été rejetée ou retirée;

commet un délit et, sous réserve des dispositions suivantes du présent article, est passible, sur
condamnation, d'une amende n'‘excédant pas 15 000 RM ou d'un emprisonnement de deux ans au plus,
ou de ces deux peines conjointement.

2) Le sous-adinéa b) de l'dinéa 1) n'est pas applicable lorsque ces alégations sont faites ou
continuent de I'étre avant I'expiration d'un délai suffisant, & compter du rejet ou du retrait de la
demande, pour permettre a l'intéressé de prendre les mesures nécessaires pour éviter que de telles
allégations soient faites ou pour les faire cesser.

3) Aux fins de l'alinéa 1), quiconque dispose a titre onéreux d'un article sur lequel les mots
patent pending (brevet demandé), ou toute autre mention indiquant ou impliquant qu'un brevet a été
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demandé pour l'article en question, sont estampillés, gravés, imprimés ou apposes de toute autre
maniére est réputé affirmer qu'un brevet a été demandé pour cet article.

4) Dans une action relative a un déit réprimeé par le présent article, toute personne peut apporter
par voie d'exception la preuve qu'elle a exercé toute la diligence voulue pour prévenir la commission
du délit.

Article 67. Délits commispar des personnes morales

1) Lorsqu'un délit réprimé par la présente loi est commis par une personne morale et qu'il est
prouvé quil a é&é commis avec le consentement ou la complicité d'un directeur, d'un administrateur,
d'un secrétaire ou d'un autre employé exercant des responsabilités similaires, ou de toute personne qui
prétendait agir a I'un de ces titres, ou quiil est imputable a une négligence de la part dune de ces
personnes, celle-ci est coupable de ce délit au méme titre que la personne morale et est passible de
poursuites et des sanctions correspondantes prévues par la présente loi.

2) Lorsque les activités d'une personne morale sont gérées par ses membres, l'alinéal)
sapplique aux actes et irrégularités commis par un membre dans l'exercice de ses fonctions
d'administration, au méme titre que sil éait directeur d'une personne morale.

C) Loi de 1996 sur les dessins et modéles industriels
Article 37. Fausse déclaration d'enregistrement

1) Toute personne qui déclare faussement qu'un objet qu'elle aiéne a titre onéreux est protégé
par un enregistrement de dessin ou modéle industriel commet un délit et, aprés condamnation, est
passible d'une amende n'excédant pas 15 000 RM ou d'un emprisonnement de deux ans au plus, ou de
ces deux peines conjointement.

2) Aux fins de l'dinéal), toute personne qui aliéne un objet a titre onéreux aprés y avoir
estampillé, gravé, imprimé ou apposé d'une autre maniere les mots "registered industrial design”
[dessin ou modéle industriel enregistré] ou tous autres mots indiquant explicitement ou implicitement
que cet objet incorpore un dessin ou modéle industriel enregistré, est réputée avoir déclaré faussement
gue I'objet en question est protége par |'enregistrement d'un dessin ou modéle industrid.

3) Les dispositions de l'ainéal) ne sappliquent pas lorsque la déclaration a lieu aprés
I'expiration ou la révocation de I'enregistrement du dessin ou modéle industrid et avant I'expiration
d'un délai raisonnable, qui doit étre suffisant pour permettre & la personne concernée de prendre les
mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser les actes constituant une fausse déclaration.

4) Dans le cadre de poursuites relatives a un délit visé au présent article, toute personne est
recevable a apporter la preuve qu'elle a exerce toute la diligence voulue pour prévenir la commission
du délit.

5) Le présent article sapplique au droit de demander I'enregistrement d'un dessin ou modele
industriel de la méme maniére qu'il Sapplique a un dessin ou modéle industriel enregistré, et toute
mention d'un dessin ou modele industrid enregistré vise aussi le droit de demander |'enregistrement
d'un dessin ou modéle industriel.

Article 39. Délitscommis par des per sonnes morales

1) Lorsqu'un délit au sens de la présente loi est commis par une personne morale et quiil est
prouveé quil I'a été avec le consentement ou la complicité d'un administrateur, directeur, secrétaire ou
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autre employé exercant des fonctions analogues, ou de toute autre personne qui prétendait agir al'un
de ces titres, ou qu'il est imputable a une négligence de sa part, la personne en cause est coupable de
ce ddit au méme titre que la personne morae et elle est passible des poursuites et sanctions
correspondantes prévues par la présenteloi.

2) Lorsque les activités d'une personne morale sont gérées par ses membres, l'alinéal)
sappligue aux actes et irrégularités commis par un membre dans l'exercice de ses fonctions
d'administration, au mémetitre que sil éait directeur d'une personne morale.

d) Loi de 1976 sur les marques

Article 81. Marque donnée faussement pour enregistrée

1) Toute personne qui donne a croire:
a) gu'un signe constitue une marque enregistrée alors que tel n'est pas le cas;
b) gu'une partie d'une marque enregistrée a été enregistrée séparément, alors que tel n'est
pas le cas;
C) gu'une margue enregistrée est enregistrée pour certains produits ou services aors que

tel n'est pasle cas; ou

d) gue I'enregistrement d'une marque confére un droit d'usage exclusif de celle-ci alors
gue, compte tenu des conditions ou limitations inscrites au registre, tel n'est pas le
cas;

commet un délit et est passible, sur condamnation, d'une amende n'excédant pas 500 RM ou d'un
emprisonnement de deux mois au plus, ou de ces deux peines conjointement.

2) Aux fins du présent article, I'utilisation en Mdaisie, en relation avec une marque, du mot
"registered" (enregistré) ou de tout autre mot se référant expressément ou implicitement a
I'enregistrement est réputée impliquer une référence a l'inscription au registre, sauf:

a) si le mot est utilisé en association matérielle avec dautres mots reproduits en
caractéres au moins aussi grands que ceux qui sont utilisés pour le mot en question et
indiquant qu'il sagit d'une référence a un enregistrement comme margue en vertu de
la Iégidlation d'un pays étranger, sagissant d'un pays ou l'enregistrement mentionné
est [également en vigueur;

b) si le mot (sagissant d'un autre mot que le mot "registered”) est en soi de nature a
indiquer qu'il sagit d'une référence a un enregistrement visé au point a); ou

C) si ce mot est utilisé en relation avec un signe enregistré en tant que margque en vertu
de lalégidation d'un autre pays étranger et avec des produits ou services destinés a
étre exportés dans ce pays.

La Loi de 1972 sur les désignations commerciales prévoit également des procédures et des
sanctions pénales au cas ou les marques, les brevets, les dessins ou modéles industriels et les
indications géographiques sont utilisés comme des désignations commerciales. Constitue un délit
péna aux termes de la Loi de 1972 sur les désignations commerciales I'utilisation, dans le cadre
d'activités commercial es, de fausses désignations sur des produits.
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47. Pourriez-vous indiquer s votre législation prévoit ou non un mécanisme pour faire
appel dedécisons administrativesfinales devant les organesjudiciaires?

En Malaisie, les personnes |ésées peuvent interjeter appel des décisions du directeur devant la
Haute Cour. Lorsgu'un pourvoi est formé devant la Haute Cour, la procédure d'appel normale sera
portée devant le plus haut tribunal du pays.

48. Pourriez-vous décrire les modalités selon lesquelles votre légidation autorise les juges a
ordonner la production d'ééments de preuve par la partie adverse? Veuillez fournir des
renseignements précis sur les mesures qui sont prises pour assurer la protection des
renseignements confidentiels.

Conformément a I'Ordonnance n° 24 du Reglement de 1980 relatif au tribuna supérieur, une
partie peut demander au tribuna d'ordonner a la partie adverse de produire tout document pertinent
gui se trouve sous le contrdle de cette derniére dans le cadre d'une procédure de communication et de
vérification des documents sous le contrdle de toutes les parties au proces.

49, Pourriez-vous citer les dispositions de votre légidation qui autorisent les juges a
ordonner a un défendeur de cesser de porter atteintea un droit?

Les tribunaux peuvent octroyer des réparations aux détenteurs de droit par voie d'injonctions,
ains qu'il est prévu dans diverses légidations relatives a la propriété intellectuelle. Les procédures
générales visant a octroyer ce type de réparations sont stipulées a l'article 51:1 de la Loi de 1950 sur
les mesures spécifiques de réparation et au paragraphe 6 de lI'annexe a la Loi de 1950 sur les
tribunaux. De plus, le pouvoir de prendre des injonctions rel éve équitablement de la compétence d'un
tribunal.

Types de mesures provisoires

Une demande dinjonction interlocutoire peut étre déposée par I'une ou l'autre des parties en
cause ou a un point de procédure a tout moment. Au civil, plusieurs types de mesures interlocutoires
peuvent ére demandées (auss bien par le demandeur que par le défendeur). Parmi celles-ci, les
ordonnances portant restriction ou prohibition, par lesquelles il est ordonné a une partie de sabstenir
d'accomplir un acte particulier; les ordonnances portant obligation, qui exigent d'une partie qu'elle
accomplisse un acte positif, et les ordonnances quia timet, rendues lorsqu'un DPI est menacé ou
continuellement enfreint de maniéere a porter délibérément atteinte aux droits du demandeur.

Autresformes de mesur es conservatoir es

- Vente des biens périssables, Ordonnance n° 29.4 du Reglement de 1980 relatif au
tribuna supérieur.

- Ordonnance aux fins du recueil d'échantillons, Ordonnance n° 29.3 du Réglement
de 1980 relatif au tribunal supérieur.

- Ordonnance aux fins de rétention, préservation ou déention de biens,
Ordonnance n° 29.2 du Reglement de 1980 relatif au tribunal supérieur.

- Tenue du proces a une date rapprochée, Ordonnance n° 29.5 du Réglement de 1980
relatif au tribunal supérieur.
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Dans les affaires de contrefacon de marque et de substitution de produits ("passing off"), le
prononcé de l'injonction est régi par les dispositions générales susmentionnées. En matiére d'atteinte
au droit d'auteur, l'article 37:1 de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur prévoit la possibilité pour le
demandeur d'obtenir réparation par voie dinjonction. Tel est également le cas en matiére de
contrefacon de brevets, puisque l'article 60:1 de la Loi de 1983 sur les brevets dispose gqu'une
injonction soit accordée en cas d'atteinte. Pareillement, |'article 35:1 de laLoi de 1996 sur les dessins
et modéles industriels refléte le méme principe.

En pratique, un demandeur ayant gain de cause se voit automatiquement accorder une
injonction permanente. Une ordonnance d'interdiction finade a éé refusée dans de trés rares cas,
uniquement quand l'atteinte était sans conséquence ou quand il était probable ou certain que
I'infraction commise par le défendeur ne serait pas répétee.

50. Pourriez-vous indiquer quelles dispositions de votre Iégidation autorisent les juges a
ordonner le versement au détenteur du droit de dommages-intér éts adéguats en réparation du
dommage qu'il a subi?

Les tribunaux ont qualité pour accorder des dommages-intéréts en cas d'atteinte aux droits de
propriété intellectuelle. Les dommages-intéréts comprennent généralement le recouvrement des
pertes commerciales liées a I'atteinte. Le caractére flagrant de I'infraction doit étre pris en compte
dans la décision daccorder ou non des dommages-intéréts supplémentaires. L'octroi de
dommages-intéréts doit normalement étre assorti d'une ordonnance de paiement des frais judiciaires
encourus par la partie obtenant gain de cause. En application de ladite ordonnance d'adjudication des
dépens, la partie gagnante recouvre normalement une somme correspondant aux montants
raisonnables qui ont été dépensés dans le cadre du litige.

Les dommages-intéréts sont un point de droit & déterminer. Un demandeur ayant gain de
cause est en droit d'étre indemnisé de tout préudice découlant directement ou naturellement de I'acte
incriminé. Dans les affaires liées aux droits de propriété intellectuelle, les dommages-intéréts
constituent une mesure de réparation en justice qu'aucun pouvoir discrétionnaire ne permet de refuser,
sauf quand, par nature, le litige repose entierement sur le fait que l'action du défendeur tend a
enfreindre les droits du demandeur dans le futur ("quia timet").

Les principes généraux régissant |'octroi de dommages-intéréts sappliquent aux procédures en
contrefagcon de marque et en substitution de produits (" passing off").

En matiere d'atteinte au droit d'auteur, il est spécifiquement mentionné a l'article 37:1 de la
Loi de 1987 sur le droit dauteur que le demandeur peut obtenir réparation par l'octroi de
dommages-intéréts ou par la restitution des bénéfices. De surcroit, l'article 37:2 de cette méme loi
dispose que la Cour peut accorder des dommages-intéréts additionnels au vu des circonstances de
I'affaire, g I'atteinte est flagrante et sil est prouvé que le défendeur en retirait un quelconque profit.
Ce type de dommages-intéréts, qu'ils soient accordés a titre dexemple ou en raison d'un pré§udice
aggrave, sont destinés a sappliquer aux cas d'atteintes a la réputation ou a la sensibilité de |'auteur,
d'enrichissement injuste ou sans cause, de conduite scandaleuse avérée, de supercherie et autres
atteintes intentionnelles et calculées au droit d'auteur.

En matiére de contrefacon de brevets, |'article 60:1 de la Loi de 1983 sur les brevets dispose
gue des dommages-intéréts sont accordés au détenteur du brevet sil peut rapporter la preuve du délit.

Aux termes de l'article 35:1 de la Loi de 1996 sur les dessins et modéles industriels, un
tribunal peut octroyer des dommages-intéréts ou la restitution des bénéfices. Toutefois, le
paragraphe 3 de cet article prévoit une situation dans laguelle le tribunal a la faculté de refuser
d'accorder des dommages-intéréts ou d'ordonner le décompte des bénéfices. La réparation sera



IP/C/W/327/Add.1
Page 35

refusée s le défendeur parvient a convaincre le tribuna, premiérement, quau moment des faits
incriminés, il ne savait pas que le dessin ou modéle industriel était enregistré, et deuxiémement, qui'il
avait, au préalable, fait tout ce qui était raisonnablement en son pouvoir pour vérifier s le dessin ou le
modéle industriel était enregistré.

Quoiqu'il appartienne au demandeur d'apporter la preuve du préudice qu'il a subi, il n'est pas
tenu de prouver qu'un préudice particulier lui a éé occasionné pour obtenir gain de cause. Le
tribunal présume généradement que les actes dédlictueux commis par le défendeur ont causé un
pr§udice, et Sil est difficile d'en apprécier le montant, ou si ce montant n'est pas susceptible d'étre
calculé avec une précision mathématique, une indemnité équitable ou symbolique est hormalement
accordée. Certains des préjudices pris en compte dans le calcul du montant des dommages-intéréts
sont indiqués ci-dessous:

- ventes ou bénéfices perdus;

- atteinte &la notoriété ou alaréputation;

- perte d'opportunités de concéder des licences; et

- pression de la concurrence forgant le demandeur a baisser ses prix.

Le demandeur peut demander soit des dommages-intéréts, soit la restitution des bénéfices,
maisil ne peut prétendre aux deux. Le principe appliqué dans le second cas veut que le défendeur soit
considéré comme ayant mené les activités en cause au nom du propriétaire du droit de propriété
intellectuelle et il est donc de son devoir de restituer les bénéfices réalisés frauduleusement au
propriétaire du droit. En généra, la restitution des bénéfices constitue une mesure corrective
équitable. Elle peut étre refusée ou limitée, compte tenu de facteurs tels que la naiveté du défendeur,
la conduite déloyale du demandeur ou des lenteurs préudiciables au défendeur.

51. Pourriez-vous indiquer quelles dispositions de votre Iégidation autorisent les juges a
ordonner le paiement desfrais du détenteur du droit par le contrevenant?

En vertu du Réglement de 1980 relatif au tribunal supérieur, les tribunaux sont habilités a
ordonner le paiement des frais judiciaires encourus par la partie confirmée dans ses prétentions.

Pour I'essentiel, toute action au civil fait intervenir deux catégories de colts. Les dépens
comprennent tous les colts engagés entre les parties, comme par exemple les redevances, droits,
débours, frais et émoluments que la partie gagnante recouvre aupres de la partie déboutée. Les
honoraires sont payés par chacune des parties a son avoueé.

La compétence du tribuna pour accorder les dépens provient du paragraphe 15 de I'annexe a
la Loi de 1964 sur les tribunaux, et la maniére dont Sexerce cette compétence est stipulée a
I'article 2.2 de I'Ordonnance n° 59 du Reglement de 1980 relatif au tribunal supérieur. Les dépens liés
a toute procédure incidente a une action engagée au titre d'un DPI sont, comme dans toute action au
civil, laissés a I'appréciation de la Cour, qui a toute latitude pour déterminer leur montant et quelle
partie doit les payer.

Normalement, I'octroi des dépens est fonction de l'issue du proces. En général, le tribunal suit
la regle ordinaire qui veut que la partie déboutée paie le colt de l'instance, dont le montant est
déterminé par le juge taxateur sur la base d'une échelle de valeur commune aux parties. Le plus
souvent, la partie a laguelle les dépens sont accordés en est cependant de sa poche, dans la mesure ou
les honoraires dus a |'avoué sont plus importants que les dépens recouvrés aupres de la partie adverse.
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Celasexplique par le fait que les dépens accordés al'une ou |'autre des parties ne sont pas fixés sur la
méme base que |les honoraires payés par le client & son avoué.

Dans des cas isolés, il a pu se produire qu'un demandeur ayant fait valoir une atteinte a un
droit de propriété intellectuelle se voit refuser la réparation et enjoindre de payer les dépens, par
exemple quand le demandeur a regjeté I'offre d'engagement faite dés le début du proces par le
défendeur, ou que la cause est futile, I'action en justice ayant été engagée sans préavis contre un
acheteur innocent, etc. |l existe également de trés rares cas de refus d'accorder les dépens au
défendeur confirmé dans ses prétentions, quand, par exemple, celui-ci afait preuve de mauvaise foi.

52. Pourriez-vous indiquer s et, dans I'affirmative, comment les juges sont habilités a
ordonner que les marchandises qui portent atteinte & un droit soient écartées des circuits
commer ciaux ou détruites?

Les tribunaux sont habilités a ordonner aux défendeurs de remettre les marchandises de
contrefagon ou les instruments ayant servi ales produire.

La remise des marchandises de contrefagon ou leur destruction, attestée par une déclaration
sous serment, est subordonnée au prononcé d'une injonction. Le pouvoir qu'a le tribunal d'accorder
cette mesure corrective sappuie sur des principes justes: elle n'est pas ordonnée parce que le
demandeur aurait un guelcongue droit de propriété sur les marchandises en cause. Quoigue
normalement, I'ordonnance porte sur la destruction effective ou la remise des produits incriminés, elle
est susceptible d'étre modifiée dans certains cas. Ainsi, dans le cadre d'une affaire de contrefacon
d'une marque enregistrée, le tribunal peut ordonner, si cela est possible, que le signe incriminé soit
effacé des marchandises contrefaites ou recouvert, et dans les procédures en contrefagon de brevets, il
peut ordonner la suppression de |'atteinte par I'altération de I'article incriminé ou le retrait de la piéce
en cause.

La remise ou la destruction des matériaux/instruments ayant servi a produire les articles
incriminés ne peut ére ordonnée si lesdits matériaux/instruments ne portent pas eux-mémes atteinte
aux droits de propriété intellectuelle et ne sont que des pieces pouvant servir a constituer un appareil
délictueux. Aing, en cas datteinte a un droit d'auteur attaché a une ocauvre littéraire, les planches de
tirage peuvent étre visées par une telle ordonnance, mais il est tres peu probable que I'imprimante
elle-méme soit incluse dans I'ordre de destruction.

Aucune indemnité ne peut étre accordée au défendeur pour la perte qu'il a subie du fait d'une
telle destruction ou remise et il ne peut prétendre recouvrer la valeur des biens remis par |'octroi de
dommages-intéréts.

Toutes autres mesur es corr ectives

Le tribunal est également diment habilité & ordonner que le défendeur fasse parditre une
déclaration rectificative et des excuses afin de remédier aux effets de I'atteinte.

53. Pourriez-vous indiquer quelles dispositions de votre Iégidation autorisent les juges a
faire indemniser un défendeur en cas d'usage abusif des procédures destinées a faire respecter
lesdroits par lerequérant?

Les tribunaux ont la compétence intrinseque dindemniser un défendeur pour abus de
procédure. Lorsque le tribunal prononce une injonction interlocutoire, il enjoint le demandeur de
prendre I'engagement de payer des dommages-intéréts au défendeur si I'injonction a été prononcée a
tort contre le défendeur. Le tribunal peut également, au titre de I'Ordonnance n° 23 du Réglement
de 1980 relatif au tribunal supérieur, ordonner le dépbt d'un cautionnement a la caisse du tribuna ou
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le dépbt d'une garantie pour garantir cet engagement. |l sagit de la procédure habituelle lorsque le
demandeur est un non-résident.

54, Pourriez-vousindiquer comment votre |égislation assure la mise en cauvre del'article 50
del'Accord sur lesADPIC?

D'une maniére générale, laMalaisie se plie au systeme de la common law et, par conséguent,
les tribunaux sont habilités a statuer sur les moyens de faire respecter les droits de propriété
intellectuelle et peuvent ordonner des mesures provisoires, y compris l'octroi dinjonctions
interlocutoires.

Letribunal peut également octroyer des réparations telles qu'une ordonnance Anton Piller, des
injonctions Mareva et toutes autres formes de réparation que le tribunal jugera appropriées.

Une demande d'octroi provisoire de dommages-intéréts peut également étre présentée au
tribunal. Le demandeur doit prouver que, dans le cadre d'un proces, il est probable que le tribunal
octroierait des dommages-intéréts substantiels et que, dans I'attente de |'éval uation de ces questions au
proces, une ordonnance provisoire serait prononcée.

55. Pourriez-vous indiquer quelles sont les autorités compétentes relevant de votre
juridiction auxquelles les détenteurs de droits doivent adresser leur demande visant a faire
suspendrela mise en circulation de mar chandises de contrefacon par les autorités douaniér es?

La Loi de 1976 sur les marques prévoit des mesures a la frontiere lorsgue les autorités
douaniéres sont compétentes en matiere dapplication des restrictions des importations de
marchandises de contrefacon en Malaisie. Le titulaire du droit peut déposer une demande aupres du
directeur accompagnée des documents ou informations pertinents afin que les autorités douaniéeres
limitent I'importation de marchandises de contrefagcon. D'une maniére générale, le directeur est
habilité a suspendre la mise en circulation de marchandises de contrefacon par les autorités
douaniéres. Toutefois, lorsque |'affaire est portée devant les tribunaux, la décision incombe au
tribunal.

56. Pourriez-vousindiquer sil existe ou non des procédures pour suspendrel'exportation de
mar chandises de contrefagon?

Il n'existe aucune disposition explicite visant & suspendre I'exportation de marchandises de
contrefacon dans les |égidlations relatives a la propriété intellectuelle. Néanmoins, la division chargée
de veiller a I'application des lois du Ministére du commerce intérieur et de la consommation est
habilitée & suspendre |'exportation au regard des plaintes déposees par |es titulaires de droits.

57. Pourriez-vous indiquer si votre |égislation prévoit ou non une exception pour les
importations de minimis?

Il n'existe aucune disposition explicite a cet égard dans les |égidations relatives a la propriété
intellectuelle. Toutefois, laLoi douaniere et son réglement abordent ce principe.
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58. Pourriez-vous indiquer comment votre législation assure la mise en cauvre del'article 61
del'Accord sur lesADPIC?

Action au pénal

a) Loi de 1987 sur ledroit d'auteur

Article4l. Ddlits

1) Quiconque, pendant la durée d'un droit d'auteur sur une ocauvre ou du droit des artistes
interprétes ou exécutants:

a)

b)

c)
d)

€)

f)

0)

h)

i)

fait en vue de la vente ou de lalocation une copie ou un exemplaire contrefait;

vend, loue, présente ou propose commercialement en vue de la vente ou de la location
toute copie ou tout exemplaire contrefait;

met en circulation des copies ou exemplaires contrefaits,

aen sa possession, si ce n'est pour son usage personnel et prive, toute copie ou tout
exemplaire contrefait;

expose en public atitre commercial toute copie ou tout exemplaire contrefait;

importe en Malaisie, S ce n'est pour son usage personnel et privé, toute copie ou tout
exemplaire contrefait;

fabrique ou a en sa possession tout dispositif utilisé ou desting a étre utilisé pour faire
des copies ou exemplaires contrefaits,

contourne ou fait contourner des mesures techniques efficaces visées a l'alinéa 3) de
['article 36;

supprime ou modifie, sans autorisation, toute information éectronique sur le régime
desdroits, ou

met en circulation, importe aux fins de mise en circulation ou communigue au public,
sans autorisation, des cauvres ou des exemplaires d'cauvres en sachant que des
informations électroniques sur le régime des droits ont été supprimées ou modifiées
sans autori sation;

se rend coupable d'un délit, sauf & prouver qu'il a agi de bonne foi et n'avait aucun motif sérieux de
supposer que |'acte incriminé portait atteinte ou était de nature a porter atteinte au droit d'auteur ou au
droit des artistesinterpretes ou exécutants, et est passible, apres condamnation:

i) sagissant d'un délit visé aux sous-alinéas a) af), d'une amende ne dépassant
pas 10000RM pour chaque copie ou exemplaire contrefait, dun
emprisonnement d'une durée de cing ans au plus ou de ces deux peines
conjointement et, en cas de récidive, dune amende ne dépassant pas
20000RM  pour chague copie ou exemplaire contrefait, dun
emprisonnement d'une durée de dix ans au plus ou de ces deux peines
conjointement; et
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i) sagissant d'un délit visé au sous-alinéa g), dune amende ne dépassant pas
20000 RM pour chaque dispositif sur lequel a porté le ddit, dun
emprisonnement d'une durée de dix ans au plus ou de ces deux peines
conjointement et, en cas de récidive, dune amende ne dépassant pas
40000 RM pour chaque dispostif sur lequel porte le délit, dun
emprisonnement d'une durée de 20 ans au plus ou de ces deux peines
conjointement;

i) sagissant d'un délit visé aux sous-alinéas h), i) et j), dune amende ne
dépassant pas 250 000 RM, d'un emprisonnement d'une durée de trois ans au
plus ou de ces deux peines conjointement et, en cas de récidive, d'une amende
ne dépassant pas 500 000 RM, d'un emprisonnement d'une durée de cing ans
au plus ou de ces deux peines conjointement.

2) Aux fins des sous-alinéas a) af) del'alinéa 1), quiconque a en sa possession, sous sa garde ou
sous son contrdle au moins trois copies ou exemplaires contrefaits d'une oauvre ou d'un enregistrement
sous une méme forme est présumé, sauf preuve contraire, étre en possession de ces copies ou
exemplaires ou les importer a d'autres fins que pour son usage personnel et prive.

3) Quiconque fait représenter ou exécuter en public une ceuvre littéraire ou musicale se rend
coupable d'un délit en vertu du présent alinéa, sauf a prouver qu'il aagi de bonne foi et n'avait aucun
motif sérieux de supposer que cet acte porterait ou était de nature a porter atteinte au droit d'auteur.

4) Lorsqu'un délit réprimé en vertu du présent article est commis par une personne morale ou par
un associé d'une société, chague directeur, secrétaire ou administrateur de la personne morae ou,
selon le cas, chague autre associé de la société est réputé coupable du délit, sauf a prouver que celui-ci
a été commis sans son consentement ou sa complicité et qu'il a pris toutes mesures utiles pour éviter
que ce délit soit commis.

b) Loi de 1983 sur lesbrevets
Article 64. Allégations mensongeér es concer nant un brevet

1) Quiconque fait passer pour breveté un produit ou un procédé quelconque dont il dispose a
titre onéreux commet un délit et, sous réserve des dispositions suivantes du présent article, est
passible, sur condamnation, d'une amende n'excédant pas 15000 RM ou d'un emprisonnement de
deux ans au plus, ou de ces deux peines conjointement.

2) Aux fins de I'dinéal), quicongue dispose a titre onéreux d'un article sur lequel les mots
patent (brevet) ou patented (breveté), ou toute autre mention indiquant ou impliquant que l'article est
un produit breveté, sont estampillés, gravés, imprimés ou apposes de toute autre maniére est réputé
affirmer que I'article est un produit breveté.

3) L'alinéa 1) n'est pas applicable lorsque ces alégations sont faites & I'égard d'un produit aprés
que le brevet relatif a ce produit ou, selon le cas, au procédé en question, a expiré ou a été annulé et
avant l'expiration d'un délai suffisant pour permettre a l'intéressé de prendre les mesures nécessaires
pour éviter que de telles allégations soient faites ou pour les faire cesser.

4) Dans une action relative a un ddit réprimé par le présent article, toute personne peut apporter
par voie d'exception la preuve qu'elle a exercé toute la diligence voulue pour prévenir la commission
du délit.
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Article 65. Allégations mensongeér es concer nant le dépét d'une demande de brevet

1) Quicongue donne a croire qu'un brevet a été demandé a l'égard d'un article dont il dispose a
titre onéreux:

a) alors qu'aucune demande n'a été déposée; ou

b) gue la demande a été rejetée ou retirée;

commet un délit et, sous réserve des dispositions suivantes du présent article, est passible, sur
condamnation, d'une amende n'excédant pas 15 000 RM ou d'un emprisonnement de deux ans au plus,
ou de ces deux peines conjointement.

2) Le sous-dinéa b) de l'dinéa 1) n'est pas applicable lorsque ces alégations sont faites ou
continuent de I'étre avant I'expiration d'un délai suffisant, a compter du rejet ou du retrait de la
demande, pour permettre a l'intéresseé de prendre les mesures nécessaires pour éviter que de telles
allégations soient faites ou pour lesfaire cesser.

3) Aux fins de l'alinéa 1), quiconque dispose a titre onéreux d'un article sur lequel les mots
patent pending (brevet demandé), ou toute autre mention indiquant ou impliquant qu'un brevet a été
demandé pour l'article en question, sont estampillés, gravés, imprimés ou apposés de toute autre
maniére est réputé affirmer qu'un brevet a été demandé pour cet article.

4) Dans une action relative a un déit réprimé par le présent article, toute personne peut apporter
par voie d'exception la preuve qu'elle a exercé toute la diligence voulue pour prévenir la commission
du délit.

Article 67. Délitscommis par des personnes morales

1) Lorsqu'un délit réprimé par la présente loi est commis par une personne morae et qu'il est
prouvé quil a é&é commis avec le consentement ou la complicité d'un directeur, d'un administrateur,
d'un secrétaire ou d'un autre employé exercant des responsabilités similaires, ou de toute personne qui
prétendait agir a I'un de ces titres, ou quil est imputable & une négligence de la part d'une de ces
personnes, celle-ci est coupable de ce délit au méme titre que la personne morale et est passible de
poursuites et des sanctions correspondantes prévues par la présente loi.

2) Lorsque les activités d'une personne morale sont gérées par ses membres, l'alinéal)
sappligue aux actes et irrégularités commis par un membre dans l'exercice de ses fonctions
d'administration, au méme titre que sil était directeur d'une personne morale.

C) Loi de 1996 sur lesdessins et modélesindustriels
Article 37. Fausse déclaration d'enregistrement

1) Toute personne qui déclare faussement qu'un objet quelle aliene a titre onéreux est protégé
par un enregistrement de dessin ou modéle industriel commet un délit et, aprés condamnation, est
passible d'une amende n'excédant pas 15 000 RM ou d'un emprisonnement de deux ans au plus, ou de
ces deux peines conjointement.

2) Aux fins de l'dinéal), toute personne qui aliéne un objet a titre onéreux apres y avoir
estampillé, gravé, imprimé ou apposé d'une autre maniere les mots "registered industrial design”
[dessin ou modéle industriel enregistré] ou tous autres mots indiquant explicitement ou implicitement
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que cet objet incorpore un dessin ou modele industriel enregistré, est réputée avoir déclaré faussement
que I'objet en question est protége par |'enregistrement d'un dessin ou modéle industriel.

3) Les dispositions de l'dinéal) ne sSappliquent pas lorsque la déclaration a lieu apres
I'expiration ou la révocation de I'enregistrement du dessin ou modéle industriel et avant I'expiration
d'un délai raisonnable, qui doit étre suffisant pour permettre & la personne concernée de prendre les
mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser les actes constituant une fausse déclaration.

4) Dans le cadre de poursuites relatives a un délit visé au présent article, toute personne est
recevable a apporter la preuve qu'elle a exercé toute la diligence voulue pour prévenir la commission
du dédlit.

5) Le présent article sapplique au droit de demander I'enregistrement d'un dessin ou modele
industriel de la méme maniéere qu'il sapplique a un dessin ou modéle industriel enregistré, et toute
mention d'un dessin ou modéle industriel enregistré vise auss le droit de demander I'enregistrement
d'un dessin ou modéle industriel.

Article 39. Délitscommispar des personnes morales

1) Lorsqu'un délit au sens de la présente loi est commis par une personne morale et qu'il est
prouvé quiil I'a été avec le consentement ou la complicité d'un administrateur, directeur, secrétaire ou
autre employé exercant des fonctions analogues, ou de toute autre personne qui prétendait agir al'un
de cesttitres, ou quiil est imputable a une négligence de sa part, la personne en cause est coupable de
ce ddit au méme titre que la personne morae et elle est passible des poursuites et sanctions
correspondantes prévues par la présente loi.

2) Lorsque les activités d'une personne morale sont gérées par ses membres, l'alinéal)
sapplique aux actes et irrégularitées commis par un membre dans I'exercice de ses fonctions
d'administration, au méme titre que sil éait directeur d'une personne morale.

d) Loi de 1976 sur les marques

Article 81. Marque donnée faussement pour enregistrée

1) Toute personne qui donne a croire:
a) gu'un signe constitue une marque enregistrée alors que tel n'est pas le cas;
b) gu'une partie d'une marque enregistrée a été enregistrée séparément, alors que tel n'est
pas le cas;
C) gu'une margue enregistrée est enregistrée pour certains produits ou services aors que

tel n'est pasle cas; ou

d) que I'enregistrement d'une marque confére un droit d'usage exclusif de celle-ci aors
que, compte tenu des conditions ou limitations inscrites au registre, tel n'est pas le
cas,

commet un délit et est passible, sur condamnation, d'une amende n'excédant pas 500 RM ou d'un
emprisonnement de deux mois au plus, ou de ces deux peines conjointement.
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2) Aux fins du présent article, I'utilisation en Mdaisie, en relation avec une marque, du mot
"registered’ (enregistré) ou de tout autre mot se référant expressément ou implicitement a
I'enregistrement est réputée impliquer une référence al'inscription au registre, sauf:

a) s le mot est utilisé en association matérielle avec d'autres mots reproduits en
caractéres au moins aussi grands que ceux qui sont utilisés pour le mot en question et
indiquant quil sagit d'une référence a un enregistrement comme marque en vertu de
la législation d'un pays étranger, sagissant d'un pays ou |'enregistrement mentionné
est |également en vigueur;

b) si le mot (sagissant d'un autre mot que le mot "registered") est en soi de nature a
indiquer qu'il sagit d'une référence a un enregistrement visé au point a); ou

C) si ce mot est utilisé en relation avec un signe enregistré en tant que margque en vertu
de la légidation d'un autre pays étranger et avec des produits ou services destinés a
étre exportés dans ce pays.

La Loi de 1972 sur les désignations commerciales prévoit également des procédures et des
sanctions pénales au cas ou les marques, les brevets, les dessins ou modéles industriels et les
indications géographiques sont utilisés comme des désignations commerciales. Constitue un délit
péna aux termes de la Loi de 1972 sur les désignations commerciaes I'utilisation, dans le cadre
d'activités commerciales, de fausses désignations sur des produits.

JAPON
A. DROIT D'AUTEUR ET DROITS CONNEXES
1 Veuillez donner des explications sur les exceptions ou exemptions concernant le

traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée éventuellement prévues par la
Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, comme |'autorisent les articles 3 et 4 de |'Accord
sur les ADPIC.

La Malaisie accorde aux ressortissants des autres Membres de I'OMC un traitement non
moins favorable que celui qu'elle accorde a ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection
de la propriété intellectuelle. Tous avantages, faveurs, priviléges ou immunités accordés par un
Membre aux ressortissants de tout autre pays seront en conséquence étendus aux ressortissants des
autres Membres.

B. MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE

2. Concernant les" marques notoirement connues', veuillez expliquer comment votre pays
met en cauvre dans sa légidation I'article 16:2 et 16:3 de I'Accord sur les ADPIC, auque
I'article 6bis de la Convention de Paris s appliquera mutatis mutandis. Veuillez indiquer quelles
sont les dispositions pertinentes de votre législation a cet égard.

Le propriétaire dune marque susceptible d'étre protégée en vertu de l'article 6bis de la
Convention de Paris ou de l'article 16 de I'Accord sur les ADPIC en tant que marque notoirement
connue est habilité a limiter par une ordonnance dinterdiction I'utilisation en Malaisie, dans le cadre
du commerce et sans le consentement de son propriétaire, d'une marque, ou d'une partie essentielle
d'une margue, qui est identique ala sienne pour les mémes produits ou services ou qui lui ressemble
au point de risquer d'induire en erreur ou de préter a confusion. Ces dispositions sont prévues dans les
articles 14 d), 14 e) et 70B delaLoi de 1976 sur les marques.
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C. BREVETS

3. La légidation de votre pays prévoit-elle la protection par brevet des inventions de
produit ou de procédé dans tous les domaines technologiques? Y a-t-il des exceptions? Dans
I"affirmative, veuillez indiquer quelles sont ces exceptions et en quoi elles sont compatibles avec
['article 27 del'Accord sur lesADPIC.

Lalégidation delaMalaisie prévoit |a protection des inventions de produit et de procédé dans
tous les domaines technologiques, conformément aux articles11 et 12 de la Loi de 1983 sur les
brevets. L'article 31 dispose cependant qu'une invention n'est pas brevetable si elle est contraire a
I'ordre public ou alamoralité. Sont exclus de la protection par brevet, conformément al'article 13:

a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

b) les variétés végétaes et les races animales ainsi que les procédés essentiellement
biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les micro-organismes
vivants obtenus artificiellement, les procédés microbiologiques et les produits
obtenus par ces procédés;

C) les plans, principes ou méthodes dans le domaine des activités économiques, dans
I'exercice d'activités purement intellectuelles ou en matiére de jeux;

d) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal,
ains gque les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.

La Malaisie accorde une protection aux micro-organismes vivants obtenus artificiellement, aux
procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés conformément a l'article 13. Les
procédés non biologiques relévent des dispositions générales régissant la brevetabilité. La Malaisie
travaille actuellement al'élaboration d'un projet de loi sur les obtentions végétales.

4, La légidation de votre pays soumet-€lle la concession de licences obligatoires a toutes les
conditions énumérées a I'article 31 de I'Accord sur les ADPIC? Veuillez indiquer quelles sont
les dispositions pertinentes de votre législation a cet égard.

Oui, la Loi de 1983 sur les brevets reprend toutes les conditions énumérées a l'article 31 de
I'Accord sur les ADPIC. Les dispositions applicables en la matiére sont contenues dans les articles 49
a54 delaloi sur les brevets, qui portent sur les licences obligatoires, alors que |'article 84 énonce les
droits du gouvernement.

D. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS NON DIVULGUES

5. Veuillez expliquer de quelle maniére la législation de votre pays protége les
"renseignements non divulgués' conformément aux dispositions de I'article 39:1 et 39:2 de
I"'Accord sur les ADPIC. Veuillez fournir des explications précises et indiquer quelles sont les
dispositions pertinentes de votre légidation a cet égard.

D'une maniére générale, la protection des renseignements non divulgués en Maaisie est
prévue dans les régles de la common law et de I'equity. Toute personne physique ou morae ne peut
divulguer de secrets commerciaux en sa possession d'une maniére qui Soit contraire aux usages
commerciaux honnétes. Une activité commerciale ou industrielle est considérée comme secrete si, de
par sa nature, elle n'est pas connue, s dletire sa valeur commerciae de son caractére confidentiel, s
des mesures raisonnables ont été prises pour préserver ce caractére confidentiel ou s elle n'est pas
aisément accessible a une personne du métier. La divulgation comprend I'utilisation de données, de
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données résultant d'essais ou d'autres données secretes communiquées aux organismes compétents en
vue d'obtenir |'autorisation de commercialisation nécessaire pour des produits pharmaceutiques et des
produits pour I'agriculture qui comportent des entités chimiques nouvelles, pour autant que des efforts
tangibles aient é&é déployés pour obtenir ces produits.

La Loi de 1972 sur les secrets officiels interdit toute divulgation d'informations par un
fonctionnaire ou une personne non autorisee.

6. Si votre légidation garantit que les données non divulguées résultant d'essais ou d'autres
données communiquées par le déposant a |'organisme public compétent dans le cadre de la
procédure d'autorisation de mise sur le marché d'un produit pharmaceutique ou d'un produit
chimique pour I'agriculture sont protégées contre la divulgation et contre |'exploitation déloyale
dans le commerce par un concurrent, en interdisant, par exemple, a un second déposant
d'invoguer les données initiales du premier déposant lorsqu'il demande ultérieurement une
autorisation de mise sur le marché pour un produit similaire, veuillez fournir des explications
précises a cet égard. La légidation de votre pays prévoit-elle des exceptions en la matiére?
Prévoit-elle une période déterminée de protection, par I'organisme public compétent, des
données non divulguées résultant d'essais ou d'autres données communiquées par le premier
déposant? Dans I'affirmative, veuillez fournir des explications précises sur cette période
déterminée, en indiquant les dispositions |égidatives pertinentes.

D'une maniére générale, la protection des renseignements non divulgués en Mdaisie est
prévue dans les régles de la common law et de I'equity. Toute personne physique ou morae ne peut
divulguer de secrets commerciaux en sa possession d'une maniére qui soit contraire aux usages
commerciaux honnétes. Une activité commerciale ou industrielle est considérée comme secréte si, de
par sa nature, elle n'est pas connue, s elle tire sa valeur commerciale de son caractére confidentiel, s
des mesures raisonnables ont été prises pour préserver ce caractére confidentiel ou s elle n'est pas
aisément accessible & une personne du métier. La divulgation comprend I'utilisation de données, de
données résultant d'essais ou d'autres données secretes communiquées aux organismes compétents en
vue d'obtenir I'autorisation de commercialisation nécessaire pour des produits pharmaceutiques et des
produits pour I'agriculture qui comportent des entités chimiques nouvelles, pour autant que des efforts
tangibles aient été déployés pour obtenir ces produits.

La Loi de 1972 sur les secrets officiels interdit toute divulgation dinformations par un
fonctionnaire ou une personne non autorisee.

E. MOYENS DE FAIRE RESPECTER LESDROITS

7. Veuillez indiquer quelles sont les mesures correctives prévues par I'Accord sur les
ADPIC —a savoir lesinjonctions, les dommages-intér éts, les dépens, la destruction ou la mise &
I"écart des marchandises portant atteinte a un droit, et des matériaux ou instruments qui ont
servi aleur fabrication — que les autorités judiciaires ordonnent pour chaque droit de propriété
intellectuelle.  Veuillez expliquer quels sont les critéres retenus pour fixer le montant des
dommages-intéréts dont les autoritésjudiciaires ordonnent le paiement, par le contrevenant, au
détenteur du droit et de quelle maniere ce montant est calculé.

a) Injonctions

La compétence générale pour prendre des injonctions est prévue au chapitre IX de la Loi
de 1950 sur les mesures spécifiques de réparation et au paragraphe 6 de I'annexe ala Loi de 1964 sur
les tribunaux. De plus, le pouvoir de prendre des injonctions reléve équitablement de la compétence
d'un tribunal. Dans les affaires de contrefacon de marque et de substitution de produits ("passing
off"), le prononceé de I'injonction est régi par les dispositions générales susmentionnées. En matiére
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datteinte au droit d'auteur, I'article 37:1 de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur prévoit la possibilité
pour le demandeur d'obtenir réparation par voie dinjonction. Tel est également le cas en matiére de
contrefacon de brevets, puisque l'article 60:1 de la Loi de 1983 sur les brevets dispose gu'une
injonction soit accordée en cas d'atteinte. Pareillement, |'article 35:1 de laLoi de 1996 sur les dessins
et modéles industriels refléte le méme principe.

En pratique, un demandeur ayant gain de cause se voit automatiquement accorder une
injonction permanente. Une ordonnance dinterdiction finale a été refusée dans de trés rares cas,
uniquement quand l'atteinte était sans consequence ou quand il était probable ou certain que
I'infraction commise par le défendeur ne serait pas répétée.

b) Dommages-intéréts, y compris le recouvrement des bénéfices, et frais, y compris les
honoraires d'avocats

i) Dommages-intéréts

Les dommages-intéréts sont un point de droit a déterminer. Un demandeur ayant gain de
cause est en droit d'étre indemnisé de tout préudice découlant directement ou naturellement de I'acte
incriminé. Dans les affaires liées aux droits de propriété intellectuelle, les dommages-intéréts
constituent une mesure de réparation en justice gu'aucun pouvoir discrétionnaire ne permet de refuser,
sauf quand, par nature, le litige repose entierement sur le fait que l'action du défendeur tend a
enfreindre les droits du demandeur dans le futur ("quia timet").

L es principes généraux régissant I'octroi de dommages-intéréts sappliquent aux procédures en
contrefagcon de marque et en substitution de produits ("passing off").

En matiére d'atteinte au droit d'auteur, il est spécifiqguement mentionné a l'article 37:1 de la
Loi de 1987 sur le droit dauteur que le demandeur peut obtenir réparation par l'octroi de
dommages-intéréts ou par la restitution des bénéfices. De surcroit, I'article 37:2 de cette méme loi
dispose que la Cour peut accorder des dommages-intéréts additionnels au vu des circonstances de
I'affaire, g I'atteinte est flagrante et sil est prouvé que le défendeur en retirait un quelconque profit.
Ce type de dommages-intéréts, qu'ils soient accordés a titre d'exemple ou en raison d'un prg§udice
aggrave, sont destinés a sappliquer aux cas d'atteintes a la réputation ou a la sensibilité de |'auteur,
d'enrichissement injuste ou sans cause, de conduite scandaleuse avérée, de supercherie et autres
atteintes intentionnelles et cal culées au droit d'auteur.

En matiere de contrefacon de brevets, I'article 60:1 de la Loi de 1983 sur les brevets dispose
gue des dommages-intéréts sont accordés au détenteur du brevet sil peut rapporter la preuve du délit.

Aux termes de l'article 35:1 de la Loi de 1996 sur les dessins et modéles industriels, un
tribunal peut octroyer des dommages-intéréts ou la restitution des bénéfices. Toutefois, le
paragraphe 3 de cet article prévoit une situation dans laguelle le tribunal a la faculté de refuser
d'accorder des dommages-intéréts ou d'ordonner le décompte des bénéfices. La réparation sera
refusée s le défendeur parvient a convaincre le tribunal, premierement, qu'au moment des faits
incriminés, il ne savait pas que le dessin ou modéle industriel était enregistré, et deuxiémement, qu'il
avait, au préalable, fait tout ce qui était raisonnablement en son pouvoir pour vérifier s le dessin ou le
modele industriel était enregistré.

Quoiqu'il appartienne au demandeur d'apporter la preuve du préudice qu'il a subi, il n'est pas
tenu de prouver qu'un préudice particulier lui a éé occasionné pour obtenir gain de cause. Le
tribunal présume généralement que les actes délictueux commis par le défendeur ont causé un
pr§udice, et Sil est difficile d'en apprécier le montant, ou si ce montant n'est pas susceptible d'étre
calculé avec une précision mathématique, une indemnité équitable ou symbolique est normal ement
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accordée. Certains des préjudices pris en compte dans le calcul du montant des dommages-intéréts
sont indiqués ci-dessous.

- ventes ou bénéfices perdus;

- atteinte ala notoriété ou a la réputation;

- perte d'opportunités de concéder des licences; et

- pression de la concurrence forcant le demandeur a baisser ses prix.
i) Restitution des bénéfices

Le demandeur peut demander soit des dommages-intéréts, soit la restitution des bénéfices,
maisil ne peut prétendre aux deux. Le principe appliqué dans le second cas veut que le défendeur soit
considéré comme ayant mené les activités en cause au nom du propriétaire du droit de propriété
intellectuelle et il est donc de son devoir de restituer les bénéfices réalisés frauduleusement au
propriétaire du droit. En généra, la restitution des bénéfices constitue une mesure corrective
équitable. Elle peut étre refusée ou limitée, compte tenu de facteurs tels que la naiveté du défendeur,
la conduite déloyale du demandeur ou des lenteurs préjudiciables au défendeur.

i) Colts

Pour I'essentiel, toute action au civil fait intervenir deux catégories de colts. Les dépens
comprennent tous les colts engagés entre les parties, comme par exemple les redevances, droits,
débours, frais et émoluments que la partie gagnante recouvre auprés de la partie déboutée. Les
honoraires sont payés par chacune des parties a son avoué.

La compétence du tribunal pour accorder les dépens provient du paragraphe 15 de I'annexe &
la Loi de 1964 sur les tribunaux, et la maniére dont Sexerce cette compétence est stipulée a
I'article 2.2 de I'Ordonnance n° 59 du Réglement de 1980 relatif au tribunal supérieur. Les dépensliés
a toute procédure incidente a une action engagée au titre d'un DPI sont, comme dans toute action au
civil, laissés a l'appréciation de la Cour, qui a toute latitude pour déterminer leur montant et quelle
partie doit les payer.

Normalement, I'octroi des dépens est fonction de I'issue du proces. En générd, le tribunal suit
la regle ordinaire qui veut que la partie déboutée paie le colt de l'instance, dont le montant est
déterminé par le juge taxateur sur la base d'une échelle de valeur commune aux parties. Le plus
souvent, la partie a laguelle les dépens sont accordés en est cependant de sa poche, dans la mesure ou
les honoraires dus a |'avoué sont plus importants que les dépens recouvrés auprées de la partie adverse.
Celasexplique par le fait que les dépens accordés al'une ou I'autre des parties ne sont pas fixés sur la
méme base que |les honoraires payés par le client & son avoué.

Dans des cas isolés, il a pu se produire qu'un demandeur ayant fait valoir une atteinte a un
droit de propriété intellectuelle se voit refuser la réparation et enjoindre de payer les dépens, par
exemple quand le demandeur a rejeté I'offre d'engagement faite dés le début du procés par le
défendeur, ou que la cause est futile, I'action en justice ayant été engagée sans préavis contre un
acheteur innocent, etc. 1l existe également de tres rares cas de refus d'accorder les dépens au
défendeur confirmé dans ses prétentions, quand, par exemple, celui-ci afait preuve de mauvaise foi.
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C) Destruction ou autre mise a I'écart des marchandises portant atteinte a un droit et des
matériaux/instruments ayant servi aleur production

La remise des marchandises de contrefagon ou leur destruction, attestée par une déclaration
sous serment, est subordonnée au prononcé d'une injonction. Le pouvoir qu'a le tribuna d'accorder
cette mesure corrective sappuie sur des principes justes: e€lle n'est pas ordonnée parce que le
demandeur aurait un guelcongue droit de propriété sur les marchandises en cause. Quoique
normalement, I'ordonnance porte sur la destruction effective ou la remise des produits incriminés, elle
est susceptible d'étre modifiée dans certains cas. Ainsi, dans le cadre d'une affaire de contrefacon
d'une marque enregistrée, le tribunal peut ordonner, si cela est possible, que le signe incriminé soit
effacé des marchandises contrefaites ou recouvert, et dans les procédures en contrefagon de brevets, il
peut ordonner la suppression de I'atteinte par I'altération de l'article incriminé ou le retrait de la piéce
en cause.

La remise ou la destruction des matériaux/instruments ayant servi a produire les articles
incriminés ne peut ére ordonnée si lesdits matériaux/instruments ne portent pas eux-mémes atteinte
aux droits de propriété intellectuelle et ne sont que des pieces pouvant servir a constituer un appareil
délictueux. Aing, en cas datteinte a un droit d'auteur attaché & une ocauvre littéraire, les planches de
tirage peuvent étre visées par une telle ordonnance, mais il est tres peu probable que I'imprimante
elle-méme soit incluse dans |'ordre de destruction.

d) Toutes autres mesures cor rectives

Le tribunal est également diment habilité & ordonner que le défendeur fasse parditre une
déclaration rectificative et des excuses afin de remédier aux effets de |'atteinte.

Quant au guantum des dommages-intéréts, il doit étre fixé par le tribunal .

8. Veuillez expliquer quels sont la nature et le niveau des sanctions pénales appliquées —y
compris les amendes — en matiére de droits de propriéé intellectuelle, en indiquant les
dispositions pertinentes de la Iégidation de votre pays. En particulier, les délits ne font-ils
I'objet de poursuites que lorsque la partie |ésée dépose officiellement plainte? Veuillez
expliquer si les sanctions sont conformes a I'article 61 de I'Accord sur les ADPIC qui prescrit
I"adoption de dispositions suffisantes pour étre dissuasives et qui sont en rapport avec le niveau
des peines appliquées pour des délits de gravité correspondantes.

1 L es sanctions pénales, y compris les peines d'emprisonnement et amendes, relatives aux droits
de propriété intellectuelle, sont comme suit:

i) Loi de 1987 sur ledroit d'auteur

Article41l — une amende ne dépassant pas 10 000 RM pour chaque copie ou exemplaire
contrefait, un emprisonnement d'une durée de cinq ans au plus ou ces deux peines

conjointement:

- larécidive est sanctionnée par une amende ne dépassant pas 20 000 RM pour chague
copie ou exemplaire contrefait, un emprisonnement d'une durée de dix ans au plus ou
ces deux peines conjointement;

- fabrique ou posséde tout dispositif utilisé pour fabriquer les copies ou exemplaires
contrefaits — une amende ne dépassant pas 20 000 RM, un emprisonnement d'une
durée de dix ans au plus ou ces deux peines conjointement. En cas de récidive
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- 40 000 RM, un emprisonnement d'une durée de 20 ans au plus ou ces deux peines
conjointement.

Article 41A — Le directeur ou le directeur adjoint du droit d'auteur peuvent régler al'amiable
tout délit réprimé par la présente loi.

i) Loi de 1983 sur lesbrevets

Article 64 — Allégations mensongeres concernant un brevet — une amende n'excédant pas
15000 RM, un emprisonnement d'une durée de deux ans au plus ou ces deux peines

conjointement.

iii) Loi de 1976 sur les marques

Article81 — Marque donnée faussement pour enregistrée — une amende n'excédant pas
500 RM, un emprisonnement d'une durée de deux mois au plus ou ces deux peines

conjointement.

2. Oui, les crimes ne feront I'objet de poursuites judiciaires que s le demandeur dépose une
plainte officielle auprés des autorités.

3. Les peines prévues dans les lois pertinentes relatives & la propriété intellectuelle sont
conformes al'article 61 deI'Accord sur les ADPIC.

9. Veuillez indiquer le nom des lois et réglementations prescrivant la suspension de la mise
en circulation de marchandises de marque contrefaites ou de marchandises pirates portant
atteinte au droit d'auteur conformément al'article 51 del'Accord sur les ADPIC et en préciser
les dispositions.

M ar chandises de mar que contrefaites

L'autorité compétente en matiére d'application des mesures de controle & la frontiére est le
Département des douanes.

Toute personne peut soumettre au Conservateur du registre des marques une demande étayée
par des documents et des rensel gnements aff érents aux marchandises incriminées en indiquant:

i) guil est le propriétaire d'une marque déposée ou son mandataire diment habilité a
soumettre une telle demande;

i) guen les temps et lieux spécifiés dans la demande, des marchandises de marque
contrefaites doivent étre importées a des fins commerciales; et

iii) gu'il soppose al'importation de ces marchandises.
[Article 70D:1 dela Loi de 1976 sur les mar ques]

En pratique, cette demande est soumise au moyen d'un formulaire type (le TM 30). Si elle est
agréee, le Conservateur du registre des marques exige également du demandeur quil constitue un

dépdt de garantie. Le montant d'un tel dépbt doit, de |'avis du Conservateur, suffire &

i) rembourser le gouvernement de tous les engagements ou frais auxquels il sera
probablement amené afaire face du fait de la saisie des marchandises,
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i) éviter les abus et protéger I'importateur;

iii) payer I'indemnité déterminée par le tribuna s le demandeur n'engage pas une action
en contrefagon pendant |a période de rétention.

[Article 70E dela L oi de 1976 sur les marques]

Le droit ainsi accordé est de soixante (60) jours & compter du jour ol la demande est agréée,
sous réserve que le demandeur y renonce en retirant sa demande avant I'expiration de ce délai.
(Article 70D:95 de laLoi de 1976 sur les marques.)

Aussitot que la demande est accordée, le Conservateur du registre des marques prend les
mesures nécessaires pour informer les douanes de I'arrivée imminente de la cargaison. Les douanes
prennent alors leurs dispositions pour saisir et retenir les marchandises identifiées.

Aussitot quil est raisonnablement possible aprés la saisie des marchandises, les douanes
adressent un avis au Conservateur, al'importateur et au demandeur lesinformant de lasaisie et du lieu
ou se trouvent les marchandises, en indiquant qu'elles seront restituées a I'importateur si le demandeur
ne fait pas usage de son droit d'engager des poursuites pour contrefagon dans les temps prescrits, a
compter de la date de l'avis. (Article 70G de la Loi de 1976 sur les marques.) Sil le souhaite, le
demandeur peut solliciter un délai supplémentaire pour engager |'action en contrefacon aupres du
Conservateur du registre.

Le Conservateur est habilité a permettre au demandeur ou a l'importateur dinspecter les
marchandises saisies et d'en prélever un échantillon, a condition que I'intéresse sengage par écrit &

- remettre au Conservateur I'échantillon prélevé sur les marchandises saisies a une date
précise, jugée convenir par ce dernier; eta

- faire tout ce qui est raisonnablement possible pour éviter dendommager I'échantillon.
[Article 70H dela L oi de 1976 sur les marques]

Si le demandeur n'‘engage pas I'action en contrefagon au cours de la période de rétention,
I'importateur ou le propriétaire des marchandises peut demander au tribuna quil ordonne au
demandeur dindemniser la partie |[ésée. (Article 70K delaLoi de 1976 sur les marques.)

M ar chandises pirates portant atteinte au droit d'auteur

Les autorités chargées de I'application des mesures de contrle a la frontiere sont le
Département des douanes, mais dans les affaires liées aux droits d'auteur, le Ministére du commerce
intérieur et de la consommation et la police sont également habilités a rechercher et saisir toute copie
portant atteinte au droit d'auteur dont I'importation en Malaisie a été interdite. (Article 39:6 de la Loi
de 1987 sur le droit d'auteur.)

Tout propriétaire d'un droit sur une ceuvre ou toute personne qu'il aura autorisée a le
représenter peut demander au Contréleur du droit d'auteur que les copies de |'cauvre réalisées hors de
la Malaisie sans |le consentement du propriétaire soient traitées comme des copies portant atteinte a
son droit pendant la période spécifiée dans la demande. Celle-ci:

i) est présentée dans les formes prescrites;

i) contient une déclaration du demandeur revendiquant la propriété du droit;
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iii) est appuyée par les documents et les renseignements qui pourront étre requis et
entraine lesfrais stipul és.

[Article 39:1A dela Loi de 1987 sur ledroit d'auteur]

Ayant recu la demande, le Contréleur du droit d'auteur indique au demandeur s elle est
agréée, et g tel et le cas, il précise la période pendant laquelle les marchandises seront traitées
comme des copies portant atteinte au droit d'auteur. Le contrbleur exige alors du détenteur du droit
qu'il constitue un dépdt de garantie dont le montant, de I'avis du contrdleur, suffira a rembourser le
gouvernement de tous les engagements ou frais auxquels il sera probablement amené a faire face du
fait de la rétention des copies en cause ou a la suite de toute action en rapport avec I'une quel congque
des copiesains retenues.

[Article 39:5dela Loi de 1987 sur ledroit d'auteur]

Le fonctionnaire chargé deffectuer la saisie, le cas échéant, adresse par écrit un avis au
propriétaire des marchandises en cause rendant compte des circonstances de I'exécution de cette
mesure et des motifs qui lajustifie.

[Article 39:7 dela Loi de 1987 sur ledroit d'auteur]

ETATS-UNIS
A. GENERALITES

1 Veuillez indiquer, pour chaque forme de propriété intellectuelle visée par I'Accord sur
lesADPIC, y comprisla protection des variétés végétales, la maniére dont le traitement national
et le traitement de la nation la plus favorisée sont accordés aux ressortissants des autres
Membresdel'OMC.

Les légidations malaisiennes relatives a la propriété intellectuelle accordent le traitement
national et le traitement de la nation la plus favorisée aux ressortissants des autres Membres de
I'OMC. Pour ce qui est de la protection des variétés végétales, nous travaillons actuellement a
I'élaboration d'un projet deloi par un systéme sui generis.

B. DROIT D'AUTEUR ET DROITS CONNEXES

2. Veuillez indiquer si et en quoi la Iégislation malaisenne sur le droit d'auteur est
conforme al'article 9 del'Accord sur les ADPIC, qui prévoit que les M embres se confor mer ont
aux articles1® a 21 de la Convention de Berne (1971), excepté a I'article 6bis, les Membres
n'ayant pas de droits ni d'obligations en ce qui concerne ce dernier article au titre de I'Accord
sur lesADPIC.

La Madaisie est partie a la Convention de Berne depuis le 1% octobre 1990. La Loi de 1987
sur le droit d'auteur a été amendée en vue de se conformer al'Accord sur les ADPIC, et notamment a
|'article 6bis de la Convention de Berne.

3. Veuillez indiquer comment la Iégidation malaisienne sur le droit d'auteur protége les
programmes d'ordinateur en tant qu'cauvres littéraires et les compilations de données, comme
I'exigeI'article 10 del'Accord sur lesADPIC.
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L'article 7 de la Loi de 1983 sur le droit d'auteur inclut les programmes d'ordinateur et les
compilations de données dans les cauvres littéraires, comme I'exige I'article 10 de I'Accord sur les
ADPIC.

4, L'article11 de I'Accord sur les ADPIC prévoit la possibilité d'obtenir des droits de
location pour les programmes d'ordinateur et les cauvres cinématographiques. Veuillez citer la
disposition correspondante de la légidation malaisienne sur le droit d'auteur.

L'article 13f) delaLoi de 1987 sur le droit d'auteur prévoit des droits de location applicables
aux programmes d'ordinateur et aux ceuvres cinématographiques.

5. Veuillez indiquer la durée et les modalités de la protection prévues par la législation sur
le droit d'auteur pour une cauvre autre qu'une cauvre photographique ou une cauvre des arts
appliqués et citer la disposition correspondante.

Ladurée et les modalités de la protection accordée en vertu dela Loi sur le droit d'auteur dela
Malaisie sont visees aux articles 16 a 23B.

6. Veuillez décrire la protection prévue par la législation sur le droit d'auteur pour les
artistesinter prétes ou exécutants et en indiquer la durée.

Les articles 10A, 16A et 23A prévoient la protection des artistes interpretes ou exécutants et
établissent la durée de ladite protection.

L'article 10A stipule ce qui suit:
10A. Conditionsd'application dela protection desartistesinter pretes ou exécutants

Le droit des artistes interprétes ou exécutants sapplique a toute représentation ou exécution en
direct dont I'artiste interpréte ou exécutant:

a) est un citoyen ou un résident permanent de Maaisie; ou

b) n'est pas un citoyen ni un résident permanent de Madaisie mais dont la représentation
ou exeécution:

i) alieu en Maase

i) est incorporée a des enregistrements sonores protégés en vertu de la présente
loi; ou

i) n'a pas été fixée dans un enregistrement sonore mais est comprise dans une
émission de radiodiffusion réunissant les conditions de protection en vertu de
laprésenteloi.

L'article 16A précise ceci:

16A. Naturedu droit desartistesinterpretes ou exécutants

1) Le droit des artistes interprétes ou exécutants confére un droit exclusif de regard, en Malaisie,
sur:
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a) la communication au public d'une représentation ou exécution en direct, sauf lorsgue
la représentation ou exécution en direct utilisée pour ladite communication est par
nature une représentation ou exécution en radiodiffusion directe;

b) lafixation d'une représentation ou exécution non fixée;
C) lareproduction de lafixation d'une représentation ou exécution en direct si:

i) lafixation elle-méme a été réalisée sans |'autorisation de |'artiste interpréte ou
exécutant;

i) la reproduction est réalisée a des fins autres que celles auxquelles I'artiste
interpréte ou exécutant a donné son autorisation; ou

i) la fixation a été réalisée conformément aux dispositions de I'alinéa 3), et la
reproduction est réalisée a des fins autres que celles visées dans ces
dispositions;

d) la premiére mise a la disposition du public d'une fixation d'une représentation ou
exécution en direct, ou ses copies, par la vente ou tout autre transfert de propriété; et

e) lalocation au public d'une fixation d'une représentation ou exécution en direct, ou ses
copies, sans considération de la propriété de la copie louée.

2) Un artiste interpréte ou exécutant cesse de jouir du droit exclusif visé al'alinéa 1) dés quil a
autorise lafixation de sa représentation ou exécution en direct.

3) Nonobstant les dispositions de I'alinéa 1), le droit vise audit alinéaninclut pas le droit de
regard sur:
a) un enregistrement sonore direct ou indirect ou un filmindirect d'une représentation ou

exécution en direct:

i) étant un enregistrement sonore ou un film réalisé aux seules fins de I'usage
personnel et privé de la personne par qui il est fait; ou

i) étant un enregistrement sonore ou un film réalisé aux seules fins de la
recherche scientifique;

b) un enregistrement sonore ou un film direct ou indirect d'une représentation ou
execution en direct:

i) réalisé a des fins de compte rendu d'événements ou de questions d'actualité,
ou associé audit compte rendu;

i) réalisé a desfins de critique ou d'analyse; ou

iii) réaisé aux seules fins d'une procédure judiciaire ou, dans le cas d'un avocat,
en vue de donner une consultation professionnelle;
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un enregistrement sonore ou un film indirect d'une représentation ou exécution en
direct:

i) étant un enregistrement sonore ou un film réaisé par I'organisme
administrant un établissement d'enseignement ou en son hom, uniquement a
des fins denseignement dudit établissement ou d'un autre établissement
d'enseignement; ou

i) étant un enregistrement sonore ou un film réalisé par |'organisme
administrant une ingtitution assistant des personnes incapables de lire les
imprimés ou en son nom, aux seules fins de fournir, par l'ingtitution ou tout
autre moyen, une assistance aux personnes souffrant d'une déficience
visuelle, auditive, intellectuelle ou souffrant d'une incapacité a lire les
imprimés;

un enregistrement sonore ou un film direct d'une représentation ou exécution en direct
réaisé par un service de radiodiffusion qui a l'autorisation de l'artiste interpréte ou
exécutant pour radiodiffuser la représentation ou exécution en direct, étant un
enregistrement réalisé aux seules fins de réaliser cette radiodiffusion pour autant qu'il
soit détruit avant la fin de la période de 12 mois débutant le jour de la premiere
utilisation de I'une de ces copies pour la radiodiffusion de la représentation ou
exécution en direct;

un enregistrement sonore direct ou indirect ou un filmindirect d'une représentation ou
exécution en direct réalisé par une personne qui croit raisonnablement, en raison
d'une assertion inexacte frauduleuse ou de bonne foi formulée a l'intention de cette
personne, que l'artiste interpréte ou exécutant a autorisé la rédisation de
I'enregistrement par ladite personne;

une copie d'un enregistrement sonore ou d'un film visé aux sous-alinéas a), b), ¢)
et d), étant une copie réalisée aux seules fins précisées dans |'un de ces sous-alinéas,

une copie d'un enregistrement sonore ou d'un film visé au sous-alinéa €), éant une
copie réalisée aux seulesfins précisées audit sous-alinéa; et

une copie d'un enregistrement sonore ou d'un film visé au sous-alinéa f), éant une
copie réalisée;

i) par une personne qui pense, en raison d'une assertion frauduleuse ou de
bonne foi formulée a l'intention de cette personne, que l'artiste interpréte ou
exécutant a consenti alaréalisation de la copie; ou

i) aux seules fins visées aux sous-alinéas ), b), c) et d).

4) Aux fins du présent article:

"direct" sentend d'un enregistrement sonore ou d'un film d'une représentation ou exécution en
direct réalisé directement a partir d'une représentation ou exécution en direct;

"indirect" sentend d'un enregistrement sonore ou d'un film d'une représentation ou exécution
en direct réalisé a partir d'une émission de radiodiffusion ou d'une retransmission de la représentation
ou exécution en direct.
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16B. Rémunération équitable

1) Lorsqu'un enregistrement sonore est publié a des fins commerciales ou qu'une reproduction
dudit enregistrement sonore est représentée ou exécutée en public ou utilisée directement pour la
radiodiffusion ou toute autre communication au public, une rémunération équitable pour cette
représentation ou exécution doit étre versée a l'artiste interpréte ou exécutant par |'utilisateur de
I'enregistrement sonore.

2) La rémunération n'est pas considérée inéquitable simplement parce qu'elle a été versée en un
unique versement ou au moment du transfert du droit de location.

3) Aucune disposition du présent article ne doit étre interprétée de maniére a priver un artiste
interpréte ou exécutant du droit d'accepter par contrat des conditions générales qui lui sont plus
favorables al'égard de sareprésentation ou exécution en direct.

4) Aux fins du présent article:

"publié a des fins commerciaes' sentend du fait que I'enregistrement sonore a été mis a la
disposition du public par fil ou sans fil de maniére que chacun puisse y avoir acces de |'endroit et au
moment qu'il choisit de maniere individualisée;

"droit de location" sentend du droit visé al'alinéa 1) e) del'article 16A.
L'article 23A précise ce qui suit:
23A. Duréedesdroitsdesartistesinterprétes ou exécutants

Conformément a la présente loi, les droits sur une représentation ou exécution en direct sont
conférés pour une durée de 50 ans & compter du début de I'année civile suivant celle au cours de
laquelle la représentation ou exécution en direct a été donnée.

7. L'article14:2 del'Accord sur les ADPIC prévoit que les producteurs de phonogrammes
jouiront du droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte de leurs
phonogrammes. Conformément a cet article, les producteur s de phonogrammes auront le dr oit
d'autoriser ou d'interdire la location commerciale au public d'originaux ou de copies de leurs
phonogrammes. Veuillez décrire comment la légidation malaisienne sur le droit d'auteur
assurelamise en cauvre de cesobligations et indiquer la durée dela protection.

L'article 13 delaLoi de 1987 sur le droit d'auteur prévoit ce qui suit:

1) Le droit dauteur sur une oauvre littéraire, musicale ou artistique, sur un film ou sur un
enregistrement sonore confére un droit exclusif de regard, en Malaisie, sur:

a) la reproduction sous toute forme matérielle pour autant que, sans préudice du
sous-alinéa €), le droit exclusif de regard sur la distribution de copies ou
d'exemplaires se référe uniquement a l'acte de mise en circulation de copies ou
d'exemplaires qui n'ont pas été précédemment mis en circulation en Malaisie et non a
la distribution ou I'importation ultérieure de ces copies ou exemplaires en Malaisie;

aa) la communication au public;

b) la représentation ou |'exécution, la projection ou la diffusion publique;
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la mise en circulation de copies ou d'exemplaires de |'oauvre dans le public par la
vente ou tout autre transfert de propriété; et

lalocation commerciale au public;

de latotalité ou d'une partie importante de I'cauvre, sous saforme originale ou sous une forme dériveée.

2) Nonobstant les dispositions de I'alinéa 1), le droit qui y est mentionné ne sétend pas &

a)

b)

f)

ff)

['accomplissement de tout acte visé a l'dinéa 1) par voie d'usage loya a des fins de
recherche ou d'étude personnelle dans un but non lucratif, de critique, d'analyse ou de
compte rendu d'événements d'actualité, a condition que, si I'utilisation qui est ainsi
faite de I'cauvre est publique, elle soit accompagnée de la mention du titre de I'cauvre
et de son auteur, sauf al'occasion de |'accomplissement d'un des actes susmentionnés
a des fins de recherche sans but lucratif, d'étude personnelle ou en vue du compte
rendu d'événements d'actualité au moyen d'un enregistrement sonore, d'un film ou
d'une émission de radiodiffusion;

I'accomplissement de tout acte visé a l'alinéa 1) atitre de parodie, de pastiche ou de
caricature;

I'inclusion dans un film ou une émission de radiodiffusion de toute ceuvre artistique
située dans un lieu public;

la reproduction et la distribution de copies d'une oauvre artistiqgue située en
permanence dans un lieu public;

lincluson dune oawre, a titre accessoire, dans une oavre artistique, un
enregistrement sonore, un film ou une émission de radiodiffusion;

Iinclusion d'une ceuvre dans une émission de radiodiffusion, une représentation ou
exécution, une projection ou une diffusion publique, un recueil d'oauvres littéraires ou
musicales, un enregistrement sonore ou un film, si cette utilisation est faite a titre
dillustration de I'enseignement et est conforme aux bons usages:

dans ce cas, toutefois, la source et le nom de l'auteur figurant sur I'oauvre utilisée
devront étre mentionnés,

l'utilisation, de quelque maniére que ce soit, dune cauvre en vue dun examen, a
I'occasion de |'élaboration des questions, de leur communication aux candidats et des
réponses données par ces derniers,

n'est cependant pas autorisée la reproduction reprographique d'une oauvre musicale destinée a étre
utilisée par un candidat a un examen pour |'exécution de I'cauvre;

9)

99)

I'enregistrement dans des écoles, universités ou autres établissements d'enseignement,
d'une cauvre comprise dans une émission destinée aux écoles, universités ou
établissements en question;

la réalisation d'un enregistrement sonore d'une émission de radiodiffusion — ou d'une
cauvre littéraire, dramatique ou musicale, d'un enregistrement sonore ou d'un film
compris dans cette émission dans la mesure ou il est constitué de sons — s cet
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gg9)

h)

i)

enregistrement sonore de I'émission est réservé a l'usage personnel et privé de la
personne par qui il est fait;

laréalisation de copies d'émissions de télévision qui sont sous-titrées ou modifiées par
tout autre moyen a l'intention des personnes sourdes ou malentendantes, ou des
personnes souffrant d'un autre handicap physique ou menta, ains que la diffusion au
public de ces copies par des organismes ou institutions sans but lucratif, qui peuvent
étre prescrites par arrété ministériel;

la lecture ou la récitation en public ou dans une émission de radiodiffusion d'un
extrait raisonnable d'une oauvre littéraire publiée, a condition quelle soit
accompagnée d'une mention suffisante;

I'utilisation, de quelque maniére que ce soit, d'une ocauvre par I'Etat ou sous la
direction ou le contrdle de I'Etat, par les Archives nationales ou celles de tout Etat,
par la Bibliothégue nationale ou toute bibliothéque d'un Etat ou par les bibliothéques
publiques, les établissements d'enseignement et les institutions scientifiques ou
professionnelles qui peuvent étre déterminées par arrété ministériel, lorsgu'une telle
utilisation répond a l'intérét public et est conforme aux bons usages et aux
dispositions de tout texte réglementaire applicable, et qu'en outre:

i) aucun bénéfice n'en est retiré; et

i) aucun droit d'entrée n'est demandé, le cas échéant, pour la représentation ou
I'exécution, la projection ou ladiffusion publique de I'cauvre ainsi utilisée;

la reproduction de toute ceuvre dans un service de radiodiffusion entiérement controlé
par |'Etat, ou sous la direction ou le contrdle d'un service de cette nature, lorsque cette
reproduction ou toutes copies de celle-ci sont destinées exclusivement a une émission
de radiodiffusion licite et sont détruites dans les six mois civils suivant la réalisation
de la reproduction ou au cours de toute période de plus longue durée qui peut étre
convenue entre le service de radiodiffusion et le titulaire de la partie correspondante
du droit d'auteur sur I'cauvre:

toutefois, toute reproduction d'une ceuvre réalisée en vertu du présent sous-alinéa peut, si elle revét un
caractéere exceptionnel de documentation, étre conservée dans les archives du service de
radiodiffusion qui, & cet effet, sont réputées étre des archives officielles, mais ne peut, sous réserve
des dispositions de la présente loi, étre utilisée en vue d'une émission de radiodiffusion ni & aucune
autre fin sans l'autorisation du titulaire de la partie correspondante du droit d'auteur sur I'ceuvre;

K)

la représentation ou exécution, la projection ou la diffusion d'une cauvre par un club
ou une ingtitution sans but lucratif, lorsque cette représentation ou exécution,
projection ou diffusion répond a un but de bienfaisance ou d'enseignement et
intervient dans un lieu ou aucun droit d'entrée n'est percu en contrepartie;

l'utilisation d'une cauvre, de quelque maniére gue ce soit, aux fins d'une procédure
judiciaire, de la procédure d'une commission royae, d'un organe légidatif, d'une
enquéte |égale ou publique ou de tout compte rendu d'une telle procédure ou, dans le
cas d'un avocat, en vue de donner une consultation professionnelle;

Iinsertion de citations tirées d'une ceuvre publiée, a condition qu'elles soient
conformes aux bons usages et n‘excédent pas la mesure justifiée par le but & atteindre,
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y compris les citations d'articles de journaux et recueils périodiques sous forme de
revues de presse:

ces citations doivent toutefois faire mention de la source et du nom de I'auteur figurant sur I'ceuvre
ains utilisée;

n) la reproduction par la presse, la radiodiffusion ou la projection publique d'articles
portant sur des sujets d'actualité publiés dans des journaux ou recueils périodiques, s
la reproduction, la radiodiffusion ou la projection en question n'est pas expressément
réservée:

la source doit toutefois étre clairement indiquée;

0) la reproduction par la presse, la radiodiffusion ou la représentation ou exécution, la
projection ou la diffusion publique de conférences, d'allocutions et d'autres ceuvres de
méme nature prononcées en public, si cette utilisation répond a un but d'information
et n'est pas expressément réservee; et

p) la location commerciale de programmes d'ordinateur, dans les cas ou le programme
lui-méme n'est pas |'objet essentiel de lalocation.

3) Aux fins des dispositions de I'alinéa 2) 1), il faut entendre par "organe législatif”, selon le cas,
le Parlement de la Maaisie ou, sagissant d'un Etat, I'autorité habilitée en vertu de la contitution de
cet Etat alégiférer pour le compte de celui-ci.

C. MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE

8. Veuillez décrire I'objet dont peut étre congituée une marque de fabrique ou de
commer ce conformément a la légidation malaisienne sur les mar ques.

Une marque comprend un dessin, un signe, un en-téte, un label, une étiquette, un nom, une
signature, un mot, une lettre, un chiffre ou toute combinaison de ces ééments. |l sagit dune marque
gui est utilisée ou que I'on se propose dutiliser en relation avec des produits ou services dans
I'intention dindiquer, ou de maniere a indiquer, I'existence d'un lien, dans le commerce, entre ces
produits ou services et une personne qui, en qualité de propriétaire ou d'utilisateur inscrit, a le droit
d'utiliser cette marque en indiquant ou non son identite.

9. Veuillez indiquer la procédure a suivre pour enregistrer une marque de fabrique ou de
commerce en Malaisie, en citant les dispositions pertinentes de la loi, et mentionner les droits
gue letitulaire d'une marque enregistr ée peut exercer.

Les articles 10, 12, 13, 14, 14A, 15, 16 et 19 de la Loi de 1976 sur les marques précisent les
conditions d'enregistrement des marques en Malaisie.

La demande denregistrement est visée a l'article25 de la loi. Les procédures
d'enregistrement sont définies dans le Réglement de 1997 sur |es marques comme suit:

- Une demande d'enregistrement d'une marque présentée dans les formes prescrites et
accompagnée de la taxe prescrite doit ére déposee auprés du directeur et doit
contenir, entre autres:
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une reproduction de la marque et la liste des produits ou services pour lesquels la
demande est déposée conformément a la classification internationale des produits et
services.

- Les droits et prérogatives conférés au propriétaire sont vises aux articles 34 et 35 de
la présente loi comme suit:

L'article 34 (Prérogatives du propriétaire inscrit) stipule ceci:

a) la personne qui, au moment considéré, est inscrite au registre en tant que propriétaire
inscrit dune marque peut, sous réserve de tous droits qui, selon le registre,
appartiennent a autrui, céder la marque et donner valablement quittance pour toute
compensation regue en échange de ladite cession;

b) tout droit découlant de I'equity afférent a une marque peut étre invogué de la méme
maniere que pour tout autre bien personnel.

L'article 35 (Droits conférés par |'enregistrement) précise ce qui suit:

1) L'inscription d'une personne en tant que propriétaire inscrit d'une marque a I'égard de tous
produits ou services confere ou est réputé avoir conféré a cette personne, sil est valable, le droit
d'usage exclusif de la marque en relation avec ces produits ou services sous réserve de toutes
conditions, adaptations, modifications ou limitations inscrites au registre.

2) Lorsque deux personnes ou plus sont propriétaires de marques enregistrées identiques ou tres
semblables, le droit dusage exclusif de I'une ou l'autre de ces marques n'est pas acquis a l'une de ces
personnes au détriment de I'une ou de toutes les autres du fait de |'enregistrement de la marque (sauf
dans la mesure ou les droits de chacune ont été définis par le Directeur ou le tribunal), mais chacune
d'ellesjouit, al'égard des tiers (al'exclusion des utilisateurs inscrits), des mémes droits que si elle était
le seul propriétaire inscrit.

10. Veuillez indiquer la durée et les modalités de la protection prévues par la Iégislation
malaisienne sur les marques pour une marque de fabrique ou de commer ce.

L'article 32 de laloi prévoit que I'enregistrement d'une marque est effectué pour une durée de
dix ans, renouvelable pour une période de dix ans acompter de ladate d'expiration de I'enregistrement
initial.

D. INDICATIONS GEOGRAPHIQUES

11. Veuillez indiquer en détail les modalités selon lesquelles la législation malaisienne
reconnait et protége les indications géographiques, comme I'exige I'article 22:2 de I' Accord sur
les ADPIC, en citant les dispositions pertinentes de la loi ou réglementation concer née et donner
des exemples d'indications géogr aphiques ainsi pr otégées.

La protection des indications géographiques en Malaisie est prévue par la Loi de 2000 sur les
indications géographiques qui est entrée en vigueur le 15 ao(t 2001.

Au regard de l'article 3 de la présente loi, la protection doit ére conférée a une indication
géographique:

a) gue I'indication géographique soit enregistrée ou non en vertu de la présente loi; et
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b) contre toute autre indication géographique qui, bien qu'elle soit littéralement exacte
pour ce qui est du pays, du territoire, de la région ou de la localité dont les produits
sont originaires, donne a penser atort au public que les produits sont originaires d'un
autre pays, territoire, ou d'une autre région ou localité.

Pour ce qui est del'exclusion de la protection, |'article 4 stipule ce qui suit:

Nonobstant les dispositions de l'article 3, ne sont pas protégées comme des indications
géographiques:

a) les indications géographiques ne sinscrivant pas dans le cadre de la définition
d"indication géographique" donnée al'article 2;

b) les indications géographiques contraires al'ordre public et ala moralité;

C) les indications géographiques qui ne sont pas protégées dans leur pays ou territoire
d'origine ou qui ont cessé de |'étre; ou

d) les indications géographiques qui sont tombées en désuétude dans leur pays ou
territoire d'origine.

Les produits naturels ou agricoles ou tout artisanat ou industrie qui sont conformes aux
articles 3 ou 4 peuvent étre enregistrés en tant qu'indication géographique.

12. Veuillez décrire en détail comment est assuréle niveau de protection plus élevé demandé
pour lesvins et les spiritueux al'article 23:2 del'Accord sur les ADPIC en citant les dispositions
pertinentes de la loi ou réglementation concernée et donner des exemples d'indications
géographiques pour ces produits.

L'article5:1 de la Loi de 2000 sur les indications géographiques précise que toute personne
intéressée peut engager une action devant les tribunaux pour éviter, a I'égard dindications
géographiques:

1) Toute utilisation dans le commerce d'une indication géographique identifiant des vins pour
des vins qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'indication géographique en question, ou
identifiant des spiritueux pour des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par
I'indication géographique en question, méme dans les cas ou |la véritable origine des vins ou spiritueux
est indiquée ou dans ceux ou l'indication géographique est employée en traduction ou accompagnée

d'expressionstelles que "genre", "type", "style" ou "imitation".
2) Le tribunal peut prononcer une injonction pour empécher toute utilisation illicite de

Iindication géographique et accorder des dommages-intéréts et toute autre mesure corrective ou
réparation qu'il jugera appropriées.

E. DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS
13. Veuillez indiquer la procédure a suivre pour obtenir la protection des dessins et modeles
industriels en citant les dispositions de la |égislation malaisenne et préciser la nature de la

protection accor dée.

Lesdessins et modéles industriels en Malaisie sont protégés en vertu delaLoi de 1996 sur les
dessins et modélesindustriels. L'article 11 de ladite loi prévoit que:
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1) Le propriétaire originaire d'un dessin ou modéle industriel a le droit d'en demander
I'enregistrement.

2) Lorsque plusieurs personnes ont des droits sur un dessin ou modéle industriel, ces personnes
agissant conjointement ont toutes, sauf convention contraire entre elles, le droit de déposer une
demande d'enregistrement du dessin ou modéle industriel en question.

L'article 12 précise ce qui suit:

1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, un dessin ou modele industriel ne peut pas
étre enregistré sil n'est pas nouveau.

2) Un dessin ou modéle industriel pour lequel une demande d'enregistrement est déposée est
réputé ne pas étre nouveau s, avant la date de priorité de la demande, ce dessin ou modéle industriel
ou un dessin ou modele industriel n'en différant que par des détails ou par des caractéristiques
couramment utilisées dans la branche considérée:

a) a été divulgué au public en tout lieu en Malaisie; ou
b) afait I'objet d'une autre demande d'enregistrement déposée par une autre personne en
Malaisie mais ayant une date de priorité antérieure dans la mesure ou I'objet de la
protection était inclus dans un enregistrement délivré sur la base de cette autre
demande.
3) Aux finsdel'alinéa 2) @), un dessin ou modéle industriel n'est pas réputé avoir été divulgué au
public du seul fait que, durant les six mois qui ont précédé la date de dépbt de la demande
d'enregistrement:
a) il aété présenté dans une exposition officielle ou officiellement reconnue; ou

b) il aété divulgué par une personne autre que le déposant ou son prédécesseur en droit
alasuite d'un acte illégal commis par cette personne ou par un tiers.

Les procédures d'enregistrement sont définies al'article 14 qui précise que:

1) Une demande d'enregistrement d'un dessin ou modele industriel doit:
a) étre établie dans les formes prescrites et déposée a I'Office de I'enregistrement des

dessins et modéles industriels;

b) étre accompagnée du nombre prescrit de représentations de I'obj et auquel est appliqué
le dessin ou modél e industriel;

C) contenir une déclaration de nouveauté en ce qui concerne le dessin ou modéle
industriel auquel la demande se rapporte; et

d) étre accompagnée du montant de la taxe de dépdt prescrite.

2) Lorsque le déposant n'a pas sa résidence habituelle ou son établissement principal en
Malaisie, il doit désigner un mandataire en Maaisie qui recevra les notifications relatives a la
demande d'enregistrement du dessin ou modele industriel; s le déposant omet de désigner un
mandataire, le directeur de I'enregistrement peut refuser dinstruire la demande jusqu'a ce qu'un
mandataire ait été désigné.
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14. Veuillez indiquer la procédure a suivre pour obtenir la protection des dessins et modéles
detextileset citer lesdispositions pertinentes de laloi ou réglementation concer née.

La définition des dessins et modeles industriels contenue dans la Loi de 1996 sur les dessins
et modéles industriels comprend les dessins de textile.

F. BREVETS

15. Veuillez décrire en détail la maniere dont la Iégislation malaisienne sur les brevets
assure la mise en cauvre de l'article 27 de I'Accord sur les ADPIC en indiquant, le cas échéant,
les exceptions prévues et en fournissant des précisions sur la protection des micro-or ganismes,
des procédés non biologiques et microbiologiques et des variétés végétales. Veuillez citer les
dispositions correspondantes.

La légidation prévoit la protection des brevets aux articles 11, 12, 14, 15 et 16 de la Loi
de 1983 sur les brevets.

Les exceptions sont visées al'article 13 delaLoi qui précise que:
- les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

- les variétés vegétaes et les races animales ainsi que les procédés essentiellement
biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les micro-organismes
vivants obtenus artificiellement, les procédés microbiologiques et les produits
obtenus par ces procédés;

- les plans, principes ou méthodes dans le domaine des activités économiques, dans
I'exercice d'activités purement intell ectuelles ou en matiére de jeux;

- les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal,
ains gque les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.

La Malaisie accorde une protection aux micro-organismes vivants obtenus artificiellement,
aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés conformément a l'article 13.
Les procédés non biologiques relévent des dispositions générales régissant la brevetabilité. La
Malaisie travaille actuellement al'é@aboration d'un projet de loi sur les obtentions végétales.

16. Veuillez indiquer en détail les droits conférés au titulaire d'un brevet par la Iégidation
malaisienne sur les brevetset citer lesdispositions correspondantes.

L'article 18 delaLoi de 1983 sur les brevets prévoit le droit au brevet qui comprend:

1) Toute personne peut demander un brevet, seule ou en commun avec une autre.
2) Sous réserve de la cession judiciaire de la demande de brevet ou du brevet, le droit au brevet

appartient al'inventeur.

3) Si deux ou davantage de personnes ont fait une invention en commun, le droit au brevet leur
appartient conjointement.

4) Si deux personnes ou plus ont réaisé séparément et de maniere indépendante la méme
invention et que chacune delles a déposé une demande de brevet, le droit au brevet pour cette
invention appartient & la personne dont la demande bénéficie de la date de priorité la plus ancienne.
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17. Veuillez décrire en détail toutes dispositions de la |égidation malaisienne per mettant une
utilisation non autorisée d'un brevet en citant les dispositions correspondantes et indiquer de
manier e précise les conditions dans lesquelles une telle utilisation peut étre autorisée.

LaLoi de 1983 sur les brevets prévoit la délivrance d'une licence obligatoire pour un brevet
sous certaines conditions conformément a I'article 31 de I'Accord sur les ADPIC. Les dispositions
|égales sont visées al'article 49.

49:1: En tout temps apres I'expiration d'un délai de trois ans a compter de la délivrance d'un brevet,
ou de quatre ans & compter de la date de dépdt de la demande de brevet, le délai le plus long étant
appliqué, toute personne peut demander au directeur une licence obligatoire sil apparéit:

a) que le produit breveté n'est pas fabriqué ou que le procédé breveté n'est pas appliqué
en Maaisie et qu'aucun motif |égitime ne permet de justifier cette situation;

b) gue le produit fabriqué en vertu du brevet n'est pas en vente sur le marché national, ou
I'est a un prix excessif, ou encore en quantité insuffisante pour répondre a la demande
du public, alors qu'aucun motif Iégitime ne permet de justifier cette situation.

2) Une licence abligatoire ne peut étre demandée que si la personne en faisant la demande sest
efforcée dobtenir l'autorisation du détenteur du brevet, suivant des conditions et modalités
commerciales raisonnables et que ses efforts n'ont pas abouti dans un délai raisonnable.

3) La demande de licence obligatoire doit ére conforme aux dispositions réglementaires qui
peuvent étre édictées par le ministre.

L'article 49A précise ceci:

1) Si l'invention faisant I'objet d'un brevet ("brevet ultérieur") ne peut pas étre exploitée en
Malaisie sans violer un brevet ddivré sur la base d'une demande bénéficiant d'une date de priorité
antérieure ("brevet antérieur") et que le Consell estime que l'invention faisant I'objet du brevet
ultérieur constitue un progreés technique important d'un intérét économique considérable par rapport &
Iinvention faisant I'objet du brevet antérieur, le Conseil peut, sur requéte du titulaire du brevet
ultérieur, du preneur d'un contrat de licence portant sur le brevet ultérieur ou du bénéficiaire d'une
licence obligatoire sur le brevet ultérieur, accorder une licence obligatoire dans la mesure nécessaire
pour éviter la contrefacon du brevet antérieur.

2) Si une licence obligatoire est accordée en vertu de I'alinéa 1), le Conseil peut, sur requéte du
titulaire du brevet antérieur, du preneur d'un contrat de licence portant sur le brevet antérieur ou du
bénéficiaire d'une licence obligatoire sur le brevet antérieur, accorder une licence abligatoire sur le
brevet ultérieur.

L'article 50 stipule ce qui suit:

1) Dans toute demande de licence obligatoire selon I'article 49 ou l'article 49A, le demandeur
doit préciser le montant des redevances, les conditions d'exploitation du brevet et les restrictions
frappant les droits du donneur ou du preneur de licence, sdon le cas; la demande doit auss étre
accompagnée d'une requéte en vue de la concession de cette licence.

2) Lorsqu'une licence obligatoire est demandée en vertu de I'article 49 ou de I'article 49A et du
présent article, le directeur notifie au demandeur, au donneur de licence ou au preneur de licence,
selon le cas, la date alaquelle la demande sera examinée par le Consell.
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3) Une copie de la demande visée a I'dinéa 1) doit ére remise au donneur ou au preneur de
licence, selon le cas.

L'article 51 précise ceci:

1) Lorsquil est saisi dune demande de licence obligatoire en vertu de l'article49 ou de
I'article 49A, le Conseil peut exiger que le demandeur, le donneur de licence ou le preneur de licence,
selon le cas, comparaisse en personne pour faire une déclaration ou remette au conseil un document

ou toute autre piece.

2) Lorsque la demande a été examinée par le Conseil et qu'une décision a été rendue, cette
derniére doit étre notifiée au demandeur, au donneur de licence ou au preneur de licence, selon le cas.

L article 52 dispose ce qui suit:
En accordant lalicence obligatoire au demandeur, le Consell fixe:
a) le champ d'application de lalicence, en précisant notamment la période pour laquelle
elle est accordée et les actes vises au sous-alinéa a) de l'alinéa l) et a l'alinéa 3) de

I'article 36 auxquels elle sétend, I'acte d'importation étant en toute hypothese exclu;

b) le délai dans lequel le bénéficiaire de la licence obligatoire doit commencer a
exploiter industriellement I'invention brevetée en Mdaisie; et

C) le montant et les conditions de paiement des redevances dues par le bénéficiaire de la
licence obligatoire au titulaire du brevet.

L'article 53 stipule ceci:
1) Une licence obligatoire délivrée par le Conseil:

a) ne peut étre cédée, sauf avec le fonds commercial ou I'entreprise, ou la partie du fonds
commercial ou de l'entreprise qui exploite I'invention brevetée;

b) est limitée principalement al'approvisionnement en Malaisie de l'invention brevetée.

2) Le bénéficiaire de lalicence obligatoire ne peut conclure avec destiers des contrats de licence
pour I'exploitation du brevet faisant I'objet de cette licence obligatoire.

Et I'article 54 précise ce qui suit:
1) Sur requéte du titulaire du brevet ou du bénéficiaire de la licence obligatoire, le Conseil peut

modifier la décision de concession de la licence obligatoire dans la mesure ou des faits nouveaux le
justifient.

2) Sur requéte du titulaire du brevet, le Conseil révoque la licence obligatoire:
a) si lemotif de la concession de lalicence obligatoire n'existe plus;
b) si le bénéficiaire de la licence obligatoire n'a, dans le délai fixé dans la décision de

concession de la licence, ni commencé a exploiter industriellement I'invention
brevetée en Maaisie, ni fait de préparatifs sérieux en vue de cette exploitation
industrielle;
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C) si le bénéficiaire de lalicence obligatoire ne respecte pas le champ d'application de la
licence fixé dans |a décision de concession de celle-ci;
d) si le bénéficiaire de la licence obligatoire est en retard dans le paiement des
redevances dues en application de la décision de concession de lalicence.
3) Le bénéficiaire de la licence obligatoire peut renoncer a cette licence par déclaration écrite

adressée au directeur, qui inscrit la renonciation au registre, la publie et la notifie au titulaire du
brevet.

3A)  Lorsgu'une licence obligatoire a été délivrée pour un brevet, le directeur ne doit accepter ni
inscrire cette renonciation, sauf sur réception d'une déclaration signée par laquelle le bénéficiaire de la
licence obligatoire approuve larenonciation.

4) La renonciation prend effet ala date a laquelle I'Office de I'enregistrement des brevets recoit
ladéclaration y relative.

Toute personne |ésée par une décision ou une ordonnance émanant du Directeur du Conseil
des brevets peut former un recours devant la Haute Cour. Toutefois, la Maaisie n'a a ce jour pas
impose de licence obligatoire aux dépens d'un titulaire de brevet.

18. Quelleest laduréedelaprotection prévue pour lesbrevetspar lalégislation malaisienne
sur les brevets? Veuillez décrire toutes dispositions prévoyant une prolongation de la durée de
la protection et citer les dispositions pertinentes.

Ladurée d'un brevet est de 20 ans a compter de la date de dépdt de lademande. Un brevet est
réputé avoir été accordé et prend effet a la date de délivrance du certificat d'octroi du brevet, ains
gu'il est prévu al'article 35 de laprésenteloi.

G. SCHEMAS DE CONFIGURATION (TOPOGRAPHIES) DE CIRCUITS INTEGRES

19. Veuillez décrire en détail la protection prévue par la Iégidation malaisienne pour les
schémas de configuration de circuitsintégrés, en indiquant la durée de la protection, et citer les
dispositions correspondantes.

L es schémas de configuration de circuits intégrés sont protégés en vertu de la Loi de 2000 sur
les schémas de configuration de circuitsintégrés. L'article 5 prévoit ceci:

1) Un schéma de configuration peut étre protégé en vertu de la présente loi sil sagit d'un schéma
de configuration original et que le titulaire du droit sur ledit schéma était, a I'époque ou le schéma a
été créé, une personne admissible.

2) Aux fins del'alinéa 1), un schéma de configuration est réputé original si:

a) il traduit un effort intellectuel de son créateur et qu'il n'est pas courant parmi les
créateurs de schémas de configuration et les fabricants de circuits intégrés au moment
de sacréation; ou

b) par rapport & un schéma de configuration qui est constitué par une combinaison
déléments et dinterconnexions courantes, cette combinaison, prise dans son
ensemble, traduit un effort intellectuel de son créateur et n'est pas courante parmi les
créateurs de schémas de configuration et les fabricants de circuits intégrés au moment
de sacréation.
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3) Laprésente loi protege tous les schémas de configuration créés de maniére indépendante visés
a l'alinéa 1) méme sils sont identiques et, sous réserve de l'article 8, quelle que soit leur date de
création.

4) Un schéma de configuration est réputé ne pas avoir été créé jusqu'a sa fixation sous une forme
matérielle ou son incorporation dans un circuit intégré, selon la premiere éventualité.

Duréedela protection

1) Un schéma de configuration est protégé en vertu de la présente loi pendant une période de
dix ans a compter de la date de la premiere exploitation commerciale dudit schéma de configuration
en Maaisie ou en tout autre endroit.

2) Nonobstant les dispositions de I'alinéa 1), la protection accordée & un schéma de configuration
en vertu de laprésente loi expire 15 ans apres ladate de création dudit schéma.

Droitsdu titulaire du droit
Letitulaire du droit sur un schéma de configuration protégeé jouit des droits suivants:

a) le droit de reproduire et d'autoriser la reproduction de la totalité ou d'une partie
importante de son schéma de configuration protégé, par incorporation dans un circuit
intégré ou par tout autre moyen; et

b) le droit d'exploiter a des fins commerciales et d'autoriser I'exploitation commerciale
de son schéma de configuration protégé, d'un circuit intégré dans lequel le schéma de
configuration protégé est incorporé, ou d'un article incorporant un tel circuit intégre.

H. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS NON DIVULGUES

20. Veuillez indiquer en détail les modalités selon lesquelles la législation malaisienne
protege les renseignements non divulgués, comme I'exige I'article 39:2 de I'Accord sur les
ADPIC, et citer lesdispositions correspondantes.

D'une maniére générale, la protection des renseignements non divulgués en Maaisie est
prévue dans les regles de la common law et de I'equity. Toute personne physique ou morale ne peut
divulguer de secrets commerciaux en sa possession d'une maniére qui Soit contraire aux usages
commerciaux honnétes. Une activité commerciale ou industrielle est considérée comme secrete si, de
par sa nature, elle n'est pas connue, s elle tire sa valeur commerciae de son caractére confidentiel, s
des mesures raisonnables ont été prises pour préserver ce caractére confidentiel ou s elle n'est pas
aisément accessible a une personne du métier. La divulgation comprend I'utilisation de données, de
données résultant d'essais ou d'autres données secrétes communiquées aux organismes compétents en
vue d'obtenir |'autorisation de commercialisation nécessaire pour des produits pharmaceutiques et des
produits pour I'agriculture qui comportent des entités chimiques nouvelles, pour autant que des efforts
tangibles aient é&é déployés pour obtenir ces produits.

La Loi de 1972 sur les secrets officiels interdit toute divulgation dinformations par un
fonctionnaire ou une personne non autorisee.

21. Veuillez indiquer en détail comment la législation protege les données résultant d'essais
concernant des produits pharmaceutiques ou des produits chimiques pour I'agriculture, qui
sont communiquées aux pouvoirs publics pour obtenir I'approbation de la commercialisation de
ces produitsen Malaisie et citer les dispositions correspondantes.
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D'une maniére générale, les données résultant dessais concernant des produits
pharmaceutiques ou des produits chimiques pour I'agriculture qui sont communiquées pour obtenir
I'approbation de la commercialisation de ces produits en Malaisie sont protégées en vertu du principe
de lacommon law et de la divulgation d'informations confidentielles.

Au titre de la regle de la divulgation dinformations confidentielles, la communication de
données de la nature susmentionnée serait normalement protégée contre toute divulgation par des
tiers. Autrement dit, I'autorité de contr6le pharmaceutique (Drug Control Authority - DCA) peut se
voir interdire de divulguer les données d'un premier déposant a un second déposant. Par conséquent,
méme en I'absence de toute loi spécifique relative a I'exclusivité des données, notre common law
relative a la protection des informations confidentielles semblerait suffisante pour protéger les
données résultant d'essais de la divulgation non autorisée & des tiers. L'organisme de régulation ne
peut se voir interdire d'utiliser les données du premier déposant pour l'aider a évaluer et examiner la
demande d'approbation réglementaire du second déposant.

22 Les autres personnes qui sollicitent |'approbation de la commercialisation de leur
propre version d'un produit pharmaceutique ou d'un produit chimique pour I'agriculture dont
la commercialisation a déga éé approuvée peuvent-elles se fonder sur les données
communiquées antérieurement par un autre déposant? Dans I'affirmative, quelle est la durée
de la période d'exclusivité dont bénéficie le premier déposant avant qu'il soit possible d'utiliser
ses données?

Non, les nouveaux déposants doivent soumettre de nouvelles données résultant d'essais
indépendamment des données préalablement approuvées soumises par le premier déposant.
L'exclusivité du premier déposant est perpétuelle.

l. MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS

23. Veuillez décrire en détail comment la législation malaisienne permet une action efficace
contre toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle, comme I'exige I'article41:1 de
I"Accord sur lesADPIC.

La légidation malaisienne prévoit des actions au civil et au pénal contre les atteintes aux
droits de propriété intellectuelle, a savoir:

i) Action au civil en vertu de

a) LalLoi de1987 sur ledroit d auteur

Article 36. Infractions

1) Porte atteinte au droit d'auteur quiconque accomplit ou fait accomplir par autrui, sans
:‘;utorisﬁi on du titulaire du droit d'auteur, un acte relevant du droit d'auteur aux termes de la présente

2) Porte atteinte au droit d'auteur quiconque, sans le consentement ni |'autorisation du titulaire du
droit d'auteur, importe un objet en Malaisie en vue de:

a) le vendre, le louer, le proposer ou le présenter en vue de la vente ou de la location
dans |e cadre d'une activité commerciale;
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b) le mettre en circulation:
i) adesfins commerciaes; ou
i) a toute autre fin, dans la mesure ou il est porté préudice au titulaire du droit
d'auteur; ou
C) I'exposer en public dansle cadre d'une activité commerciale;

en sachant ou en étant normalement censé savoir gque cet objet a été fabriqué sans le consentement ni
['autorisation du titulaire du droit d'auteur.

3) Porte atteinte au droit d'auteur quiconque contourne, ou fait contourner par autrui, des
mesures techniques efficaces qui sont utilisées par les auteurs dans le cadre de I'exercice de leurs
droits au titre de la présente loi et qui restreignent I'accomplissement, al'égard de leurs oauvres, d'actes
qui ne sont pas autorisés par |es auteurs concernés ou permis par laloi.

4) Porte atteinte au droit d'auteur quiconque accomplit en connaissance de cause |'un des actes
suivants en sachant, ou en ayant des raisons valables de croire, que cet acte va entrainer, permettre,
faciliter ou dissimuler une atteinte & un droit prévu par la présente loi:

a) la suppression ou la modification, sans autorisation, de toute information €électronique
sur le régime des droits;

b) la mise en circulation, l'importation aux fins de mise en circulation ou la
communication au public, sans autorisation, des oauvres ou des exemplaires d'cauvres
en sachant que des informations éectroniques sur le régime des droits ont été
supprimées ou modifiées sans autorisation.

5) Aux fins de I'alinéa 4) et de I'article 41, "information sur le régime des droits' Sentend des
informations permettant didentifier I'ceuvre, I'auteur de I'cauvre, letitulaire de tout droit sur I'ceuvre ou
des informations sur les conditions et modalités d'utilisation de I'cauvre, et de tout numéro ou code
représentant ces informations, lorsque I'un quelconque de ces ééments dinformation est joint a
I'exemplaire d'une ceuvre ou apparait en relation avec la communication d'une cauvre au public.

Article 37. Action intentée par letitulaire du droit d'auteur et réparations

1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, les infractions au droit d'auteur peuvent
donner lieu a des poursuites en justice ala diligence du titulaire du droit d'auteur et, dans toute action
intentée a cet effet, le demandeur dispose des mémes moyens de réparation — dommages-intéréts,
ordonnances, reddition de comptes ou autres — que dans toute procédure judiciaire correspondante
visant aréprimer les infractions a d'autres droits exclusifs.

2) Lorsque, dans une action intentée en vertu du présent article, une infraction au droit d'auteur
est prouvée ou admise et que le tribunal, compte tenu, en sus de toutes autres considérations
pertinentes:

C) du caractére flagrant de l'infraction; et

d) de tout profit dont il est démontré que le défendeur abénéficié du fait de l'infraction;
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est convaincu qu'une réparation effective ne se trouverait pas, autrement, a la disposition du
demandeur, le tribunal ale pouvoir, en fixant les dommages-intéréts exigibles au titre de I'infraction,
d'accorder les dommages-intéréts supplémentaires qu'il juge appropriés en I'espéce.

3) Dans une procédure pour infraction au droit d'auteur, aucune ordonnance ne peut étre prise
pour exiger la démolition d'un édifice ou d'une partie d'édifice dont la construction est terminée ni
pour empécher I'achévement d'un édifice en cours de construction.

4) Aux fins du présent article et de l'article 38:

a) le terme "action" désigne également une demande reconventionnelle et toute mention
du demandeur et du défendeur dans une action doit étre interprétée en conséquence;
et

b) "tribunal" s'entend de la Haute Cour de Malaisie compétente en la matiére.

5) Aux fins du présent article, il faut entendre par titulaire du droit d'auteur le titulaire initial ou

un cessionnaire, selon le cas, de la partie correspondante du droit d'auteur.
Article 38. Procédurejudiciaireau casou ledroit d'auteur fait I'objet d'unelicence exclusive

1) Les dispositions du présent article sont applicables aux procédures judiciaires relatives a tout
droit d'auteur pour lequel une licence exclusive a été accordée et éait en vigueur au moment ou se
sont produits les événements auxquels se rapportent les procédures.

2) Sous réserve des dispositions du présent article, le titulaire d'une licence exclusive a (sauf a
I'égard du titulaire du droit d'auteur) les mémes droits d'exercer une action en justice et peut prétendre
aux mémes réparations, en vertu de l'article 37, que s lalicence avait été une cession, et ces droits et
prétentions sexercent concurremment a ceux que peut faire valoir le titulaire du droit d'auteur en vertu
del'article précite.

3) Lorsqu'une action est intentée soit par le titulaire du droit d'auteur soit par le titulaire d'une
licence exclusive et, dans la mesure ou dle est intentée en vertu de l'article 37, atrait (entiérement ou
partiellement) a une infraction al'égard de laguelle les intéressés ont concurremment le droit d'exercer
une action en justice en vertu dudit article, le titulaire du droit ou le titulaire de la licence exclusive,
selon le cas, n'est pas recevable sauf autorisation du tribunal a poursuivre I'action dans la mesure ou
celle-ci est intentée en vertu dudit article et atrait a ladite infraction, a moins que |'autre partie ne soit
appelée en cause en qualité de codemandeur ou en tant que défendeur; les dispositions du présent
alinéa ne sopposent pas, cependant, a la délivrance d'une ordonnance provisoire a la demande de I'un
ou l'autre des intéressés.

4) Dans une action intentée par le titulaire d'une licence exclusive en vertu du présent article,
tout moyen de défense qu'un défendeur aurait pu invoquer en I'occurrence si le présent article n'avait
pas été adopté et s |'action avait été intentée par le titulaire du droit d'auteur peut ére invoqué par
ledit défendeur contre letitulaire de lalicence exclusive.

5) Lorsqu'une action est intentée dans les conditions visées al'alinéa 3) et que letitulaire du droit
dauteur et le titulaire de la licence exclusive ne sont pas codemandeurs, le tribunal, en fixant les
dommages-intéréts exigibles au titre d'une infraction du type de celle dont il est fait mention dans ledit
alinéa, tient compte:

C) si le demandeur est le titulaire de lalicence exclusive, de toutes obligations (en ce qui
concerne notamment les redevances) dont est assortie lalicence; et
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d) gue le demandeur soit le titulaire du droit d'auteur ou le titulaire de la licence
exclusive, de toute réparation pécuniaire déa accordée a l'autre partie en vertu de
I'article 37 pour ce qui concerne cette infraction ou, selon le cas d'espéce, de tout droit
d'exercer une action en justice reconnu a l'autre partie en vertu dudit article pour ce
gui concerne l'infraction en question.

6) Lorsqu'une action, dans la mesure ou elle est intentée en vertu de l'article 37, a trait
(entiérement ou partiellement) a une infraction a I'égard de laguelle le titulaire du droit d'auteur et le
titulaire de la licence exclusive ont concurremment le droit d'exercer une action en justice en vertu
dudit article et que dans cette action (que les intéressés y soient ou non I'un et 'autre parties) une
reddition de comptes concernant les bénéfices est ordonnée en ce qui concerne ladite infraction, le
tribunal, sous réserve de tout accord dont il a connaissance quant a la répartition desdits bénéfices
entre le titulaire du droit d'auteur et le titulaire de la licence exclusive, procede a la répartition de
ceux-ci entre les deux parties de la fagcon qu'il estime équitable et donne les instructions qu'il estime
appropriées pour que soit effectuée ladite répartition.

7) Dans une action intentée soit par le titulaire du droit d'auteur soit par le titulaire de lalicence
exclusive:
a) aucun jugement ni aucune ordonnance concernant le versement de dommages-intéréts

au regard d'une infraction au droit d'auteur n'est rendu en vertu de l'article 37 si un
jugement ou une ordonnance de caractere définitif a été rendu, accordant une
reddition de comptes en ce qui concerne les bénéfices en faveur de l'autre partie aux
termes dudit article et au regard de laméme infraction; et

b) aucun jugement ni aucune ordonnance relative a une reddition de comptes concernant
les bénéfices au regard d'une infraction au droit dauteur n'est rendu en vertu de
I'article précité s un jugement ou une ordonnance de caractére définitif a éé rendu,
accordant des dommages-intéréts ou une reddition de comptes en faveur de l'autre
partie aux termes dudit article et au regard de la méme infraction.

8) Lorsque, dans une action intentée dans les conditions visées a l'alinéa 3), soit par le titulaire
du droit d'auteur soit par le titulaire de lalicence exclusive, 'autre partie n'est pas appelée en cause en
qualité de demandeur (& l'ouverture de la procédure ou ultérieurement) mais l'est en tant que
défendeur, les frais et dépens afférents al'action ne peuvent en aucun cas étre pris ala charge de ladite
partie a moins qu'elle ne comparai sse en personne et ne prenne part ala procédure.

9) Aux fins du présent article:

"licence exclusive" sentend d'une licence signée par le titulaire ou un titulaire a venir du droit
d'auteur, ou en son nom, autorisant son titulaire, a I'exclusion de toute autre personne, a exercer un
droit qui, en vertu de la présente loi (abstraction faite de cette licence) ne pourrait I'étre que par le
titulaire du droit d'auteur, et I'expression "titulaire d'une licence exclusive' doit étre interprétée en
conséguence;

"si lalicence avait éé une cession” signifie: si, au lieu de lalicence, il avait été consenti (&
des conditions auss proches que possible de celles auxquelles la licence a été accordée) une cession
du droit d'auteur en ce qui concerne I'application de celui-ci a I'accomplissement, aux lieux et dates
autorisés par lalicence, des actes ainsi autorisés,

"l'autre partie" sentend, par rapport au titulaire du droit d'auteur, du titulaire de la licence
exclusive et, par rapport au titulaire de lalicence exclusive, du titulaire du droit d'auteur.
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b) Loi de 1983 sur les brevets
Article 58. Actesréputés constituer une contrefagon

Sous réserve des dinéas 1), 2) et 3) de l'article 37 et des dispositions de I'article 38, constitue
une contrefacon d'un brevet tout acte visé al'alinéa 3) de l'article 36 qui est accompli en Malaisie par
une autre personne que le titulaire du brevet et sans I'accord de ce dernier a I'égard d'un produit ou
d'un procédé auquel sétend la protection du brevet.

Article 59. Actions en contrefagon

1) Le titulaire du brevet a le droit d'intenter une action judiciaire contre toute personne qui a
commis ou qui commet une contrefacon du brevet.

2) Le titulaire du brevet jouit du méme droit a I'encontre de toute personne qui a accompli des
actes laissant supposer qu'une contrefagon sera vraisemblablement commise, actes appelés, dans la
présente partie, actes de "contrefagon imminente”.

3) Les actions visées aux ainéas 1) et 2) sont prescrites par cing ans a compter de l'acte de
contrefacon.

Article 60. Ordonnance [injunction] d'interdiction et allocation de dommages-intér éts

1) Si letitulaire du brevet prouve qu'une contrefacon a éé ou est commise, le tribunal aloue des
dommages-intéréts et prononce l'interdiction de continuer la contrefacon et toute autre mesure |égale.

2) Si le titulaire du brevet prouve qu'une contrefagcon est imminente, le tribuna prononce
I'interdiction de la contrefacon future et toute autre mesure |égale.

3) Le défendeur atoute action visée dans le présent article peut requérir dans la méme procédure
['annulation du brevet; dans ce cas, les dispositions des alinéas 2) et 3) de l'article 56 sont applicables.

Article61. Actions en contrefacon intentées par le preneur de licence et le bénéficiaire d'une
licence obligatoire

1) Aux fins du présent article, "bénéficiaire” sentend:

a) de tout preneur de licence, sauf si le contrat de licence prévoit que les dispositions du
présent alinéa ne sont pas applicables ou contient des stipulations différentes;

b) du bénéficiaire d'une licence obligatoire accordée en vertu de l'article 51.

2) Tout bénéficiaire peut sommer le titulaire du brevet d'intenter une action judiciaire pour toute
contrefacon signalée par le bénéficiaire, qui doit préciser laréparation désirée.

3) Le bénéficiaire peut, sil prouve que le titulaire du brevet a recu la sommation mais refuse ou
néglige dintenter I'action dans un délai de trois mois & compter de la réception de la sommation,
engager |'action en son propre nom apres avoir notifié son intention au titulaire du brevet; ce dernier
est cependant recevable aintervenir dans I'instance.

4) Nonobstant le fait que le délai de trois mois visé a I'alinéa 3) ne soit expiré, le tribuna
ordonne, sur requéte du bénéficiaire, les mesures appropriées en vue dinterdire la contrefacon future
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ou de lafaire cesser, si le bénéficiaire prouve qu'il est nécessaire d'agir immédiatement pour prévenir
un prégudice important.

C) Loi de 1976 sur les marques
Article 38. Contrefacon d'une marque

1) Une marque enregistrée est contrefaite par toute personne qui, n'étant pas le propriétaire
inscrit ni 'utilisateur inscrit autorisé & utiliser cette marque, utilise un signe identique ou qui lui
ressemble au point de risquer dinduire en erreur ou de préter a confusion, dans le commerce, en
relation avec des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, de maniere telle que
I'usage de ce signe risque d'étre interprété:

C) Soit comme un usage en tant que marque;

d) soit, sil sagit dun usage sur les produits ou en association matérielle avec les
produits ou encore dans une brochure ou autre support publicitaire destiné au public,
comme une référence a la personne ayant le droit d'utiliser la marque en tant que
propriétaire inscrit ou utilisateur inscrit ou aux produits auxquels cette personne est
associée dans le commerce; ou

e) soit, Sil sagit d'un usage sur les lieux ou a proximité de I'endroit ou les services sont
mis a disposition ou réalisés ou encore dans une brochure ou autre support
publicitaire destiné au public, comme une référence a la personne ayant le droit
dutiliser la marque en tant que propriétaire inscrit ou utilisateur inscrit ou aux
services dont la prestation est assurée dans le commerce par la personne.

Article 39. Contrefagon d'une marque par inobservation de certainesrestrictions

1) Lorsque, par mention apposée sur les produits ou sur leur emballage, le propriétaire inscrit ou
un utilisateur inscrit d'une marque enregistrée au registre déclare interdire I'accomplissement d'un acte
auquel sapplique le présent article, toute personne qui est au moment considéré en possession des
produits et qui accomplit cet acte, ou en autorise I'accomplissement, par rapport & ces produits, dansle
commerce ou en vue d'une transaction commerciae concernant ces produits, est réputée contrefaire la
marque, & moins que:

f) au moment ou cette personne a convenu d'acheter ces produits, e€lle n'ait agi de bonne
foi sans étre censée connaitre la mention apposeée sur les produits; ou

0) gu'elle ne soit entrée en possession de ces produits en vertu d'un titre acquis d'un tiers
gui avait convenu d'acheter lesdits produits.

2) Les actes auxquels sapplique le présent article sont:

a) I'apposition de lamarque sur des produits aprés que ceux-ci ont subi une modification
quant & leur état, leur condition, leur présentation ou leur emballage;

b) lorsgue la marque figure sur les produits, la modification, la suppression partielle ou
I'oblitération partielle de cette marque, |'apposition d'une autre marque sur les
produits ou l'adjonction & ces produits d'autres @ééments, par écrit ou autrement,
pouvant nuire a la réputation de lamarque; et
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C) lorsque la marque figure sur les produits en méme temps que d'autres ééments
indiquant |'existence d'un lien, dans le commerce, entre le propriétaire ou |'utilisateur
inscrit et lesdits produits, la suppression ou l'oblitération totale ou partielle de la
marque, & moins que ces autres éléments ne soient totalement supprimeés ou oblitérés.

3) Dans le présent article, toutes les références, en ce qui concerne les produits, au propriétaire
inscrit, a un utilisateur inscrit et a l'enregistrement dune marque doivent étre interprétées
respectivement comme des références au propriétaire inscrit de la marque, a un utilisateur inscrit de la
marque et a l'enregistrement de la marque pour ces produits, et le terme "sur" implique aussi, en
rapport auxdits produits, une référence a une relation matérielle avec ceux-ci.

d) Loi de 1996 sur lesdessins et modélesindustriels
Article 32. Atteintea un dessin ou modéleindustriel enregistré

1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, le propriétaire d'un dessin ou modéle
industriel enregistré ale droit exclusif de fabriquer ou dimporter a des fins de vente ou de location, ou
dutilisation dans le cadre d'une activité commerciale, ou de vendre ou de louer, ou d'offrir ou
d'exposer en vue de la vente ou de la location, tout objet auquel a été appliqué le dessin ou modéle
industriel enregistré.

2) Sous réserve des dispositions de I'article 30, une personne porte atteinte aux droits découlant
de I'enregistrement d'un dessin ou modele industriel lorsque, sans licence et sans le consentement du
propriétaire du dessin ou modéle industriel, elle accomplit I'un des actes ci-apres alors que
I'enregistrement est encore en vigueur:

a) application du dessin ou modéle industriel ou de toute imitation frauduleuse ou
manifeste de celui-ci a un objet pour lequd le dessin ou modéle industriel a été
enregistre;

b) importation en Malaisie a desfins de vente ou d'utilisation dans e cadre d'une activité

commerciale de tout objet auquel a été appliqué le dessin ou modele industriel ou
toute imitation frauduleuse ou manifeste de celui-ci en dehors de la Mdaisie sans
licence et sans le consentement du propriétaire; ou

C) vente, offre ou conservation en vue de la vente, location, offre ou conservation en vue
de lalocation de I'un des objets décrits aux sous-alinéas a) et b).

3) Nonobstant les dispositions de I'ainéal), le droit du propriétaire d'un dessin ou modéle
industriel enregistré ne sétend pas aux actes concernant un objet auquel est appliqué le dessin ou
modele industriel enregistré par le propriétaire ou avec son consentement apres que l'objet a éé
|également importé ou vendu en Malaisie.

Article 33. Action en casd'atteinte aux droits
1) Le propriétaire dun dessin ou modéle industriel enregistré a le droit d'engager une action
contre quicongue a porté ou porte atteinte al'un des droits découlant de I'enregistrement du dessin ou

modéele industri€l.

2) Le propriétaire d'un dessin ou modéle industriel enregistré jouit du méme droit al'encontre de
guiconque a accompli un acte qui fait penser qu'une atteinte va vraisemblablement avoir lieu.
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3) L'action mentionnée aux alinéas 1) et 2) ne peut étre exercée aprés un délai de cinq ans a
compter de ladate alaquelle I'atteinte aeu lieu.
4) Aux fins du présent article, I'expression "propriétaire dun dessin ou modele industriel

enregistré” sentend du propriétaire enregistré et sapplique aussi au cessionnaire, au preneur de
licence et au bénéficiaire d'une licence abligatoire octroyée en vertu de l'article 27; toutefois,
lorsgu'une action est engagée par une personne qui n'est pas le propriétaire enregistré, celle-ci doit
prouver quelle a auparavant adressé une requéte au propriétaire pour qu'il engage I'action et que le
propriétaire a refusé ou omis d'engager I'action dans un délai de trois mois a compter de la date de
réception de larequéte, sans préjudice du droit du propriétaire enregistré de se joindre aladite action.

Article 35. Mesuresderéparation

1) Lorsque le propriétaire d'un dessin ou modele industriel prouve qu'une atteinte aeu lieu ou a
lieu, le tribunal peut ordonner le versement de dommages-intéréts ou la reddition des comptes et
rendre une ordonnance visant a empécher la poursuite de |'atteinte ou ordonner toute autre mesure de
réparation.

2) Lorsque le propriétaire d'un dessin ou modéle industriel enregistré prouve que des actes sont
commis qui font penser qu'une atteinte va vraisemblablement avoir lieu, le tribunal peut rendre une
ordonnance visant a prévenir |'atteinte et ordonner toute autre mesure de réparation.

3) Le tribunal peut, en cas d'atteinte, refuser d'ordonner le versement de dommages-intéréts ou
de rendre une ordonnance de reddition des comptes lorsgue le défendeur le convainc:

a) que, au moment ou l'atteinte a é&é commise, il ignorait que le dessin ou modéle
industriel était enregistré; et
b) qu'il avait auparavant pris toutes les mesures nécessaires pour savoir si le dessin ou
modéle industriel éait enregistré.
€) Loi de 2000 sur les schémas de configuration de circuitsintégrés

Article10

Porte atteinte au droit du titulaire d'un droit sur un schéma de configuration protégé
guiconque accomplit, ou fait accomplir par autrui, sans l'autorisation du titulaire du droit, I'un des
actesvisés al'article 9 (droits du titulaire du droit).

Article 13. Actionsen casd'atteinte aux droits

1) Sous réserve de la présente loi, le titulaire d'un droit peut engager une action pour atteinte a
ses droits sur un schéma de configuration protégeé.

2) Sous réserve de la présente loi, la réparation que la Haute Cour peut accorder dans le cadre
d'une action en vertu de I'dinéa1l) comprend une ordonnance et la Haute Cour peut imposer les
conditions qu'elle juge convenables al'octroi de |adite ordonnance.

3) Outre I'ordonnance accordée en vertu de l'alinéa 2), la Haute Cour, sous réserve de la présente
loi, peut ordonner des dommages-intéréts ou la restitution des bénéfices ou toute autre réparation
qu'elle considére opportune.
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4) Si, dans |e cadre d'une action pour atteinte aux droits sur un schéma de configuration protégé,
il est établi qu'une atteinte a é&é commise, mais qu'au moment de ladite atteinte le défendeur ne savait
pas et n'avait aucun motif raisonnable de penser que I'acte congtituant I'atteinte était une atteinte, le
demandeur ne peut obtenir de dommages-intéréts du défendeur pour ce qui est de l'atteinte mais a
droit alarestitution des bénéfices relativement a cette atteinte, qu'une autre réparation soit adjugée ou
non.

5) Dans toute action dans laquelle des dommages-intéréts peuvent étre accordés, la Haute Cour,
compte tenu de toutes les circonstances de I'affaire, y compris le caractére flagrant de |'atteinte et tout
profit dont il et démontré que le défendeur a bénéficié du fait de I'atteinte, peut adjuger des
dommages-intéréts supplémentaires.

i) Action au pénal

a) Loi de 1987 sur ledroit d'auteur

Article4l. Ddlits

1) Quiconque, pendant la durée d'un droit dauteur sur une ceuvre ou du droit des artistes
interprétes ou exécutants:

a) fait en vue de la vente ou de lalocation une copie ou un exemplaire contrefait;

b) vend, loue, présente ou propose commercialement en vue de la vente ou de la location
toute copie ou tout exemplaire contrefait;

C) met en circulation des copies ou exemplaires contrefaits,

d) aen sa possession, si ce n'est pour son usage personnel et prive, toute copie ou tout
exemplaire contrefait;

e) expose en public atitre commercial toute copie ou tout exemplaire contrefait;

f) importe en Malaisie, S ce n'est pour son usage personnel et privé, toute copie ou tout
exemplaire contrefait;

0) fabrique ou a en sa possession tout dispositif utilisé ou destingé a étre utilisé pour faire
des copies ou exemplaires contrefaits,

h) contourne ou fait contourner des mesures techniques efficaces visées a I'alinéa 3) de
['article 36;

i) supprime ou modifie, sans autorisation, toute information éectronique sur le régime
des droits; ou

i) met en circulation, importe aux fins de mise en circulation ou communigue au public,

sans autorisation, des cauvres ou des exemplaires d'cauvres en sachant que des
informations électroniques sur le régime des droits ont été supprimées ou modifiées
sans autorisation;

se rend coupable d'un délit, sauf & prouver qu'il a agi de bonne foi et n'avait aucun motif sérieux de
supposer que |'acte incriminé portait atteinte ou était de nature a porter atteinte au droit d'auteur ou au
droit des artistesinterpretes ou exécutants, et est passible, apres condamnation:
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i) sagissant d'un délit visé aux sous-alinéas a) af), d'une amende ne dépassant
pas 10000RM pour chaque copie ou exemplaire contrefait, dun
emprisonnement d'une durée de cing ans au plus ou de ces deux peines
conjointement et, en cas de récidive, dune amende ne dépassant pas
20000RM pour chague copie ou exemplaire contrefait, dun
emprisonnement d'une durée de dix ans au plus ou de ces deux peines
conjointement;

i) sagissant d'un délit visé au sous-alinéa g), dune amende ne dépassant pas
20000 RM pour chaque dispositif sur lequel a porté le ddit, dun
emprisonnement d'une durée de dix ans au plus ou de ces deux peines
conjointement et, en cas de récidive, dune amende ne dépassant pas
40000 RM pour chaque dispostif sur lequel porte le dédit, dun
emprisonnement d'une durée de 20 ans au plus ou de ces deux peines
conjointement;

iii) sagissant d'un délit visé aux sous-alinéas h), i) et j), d'une amende ne
dépassant pas 250 000 RM, d'un emprisonnement d'une durée de trois ans au
plus ou de ces deux peines conjointement et, en cas de récidive, d'une amende
ne dépassant pas 500 000 RM, d'un emprisonnement d'une durée de cing ans
au plus ou de ces deux peines conjointement.

2) Aux fins des sous-alinéas a) af) del'alinéa 1), quiconque a en sa possession, sous sa garde ou
sous son contrdle au moins trois copies ou exemplaires contrefaits d'une oauvre ou d'un enregistrement
sous une méme forme est présumé, sauf preuve contraire, étre en possession de ces copies ou
exemplaires ou les importer a d'autres fins que pour son usage personnel et prive.

3) Quiconque fait représenter ou exécuter en public une oauvre littéraire ou musicale se rend
coupable d'un délit en vertu du présent alinéa, sauf a prouver qu'il aagi de bonne foi et n'avait aucun
motif sérieux de supposer que cet acte porterait ou était de nature a porter atteinte au droit d'auteur.

4) Lorsqu'un délit réprimé en vertu du présent article est commis par une personne morale ou par
un associé d'une société, chague directeur, secrétaire ou administrateur de la personne morale ou,
selon le cas, chague autre associé de la société est réputé coupable du délit, sauf a prouver que celui-ci
a été commis sans son consentement ou sa complicité et qu'il a pris toutes mesures utiles pour éviter
que ce délit soit commis.

b) Loi de 1983 sur les brevets
Article 64. Allégations mensongeér es concer nant un brevet

1) Quiconque fait passer pour breveté un produit ou un procédé quelconque dont il dispose a
titre onéreux commet un délit et, sous réserve des dispositions suivantes du présent article, est
passible, sur condamnation, d'une amende n'excédant pas 15000 RM ou d'un emprisonnement de
deux ans au plus, ou de ces deux peines conjointement.

2) Aux fins de l'alinéa 1), quicongque dispose a titre onéreux d'un article sur lequel les mots
patent (brevet) ou patented (breveté), ou toute autre mention indiquant ou impliquant que l'article est
un produit breveté, sont estampillés, gravés, imprimés ou apposes de toute autre maniére est réputé
affirmer que I'article est un produit breveté.

3) L'alinéa 1) n'est pas applicable lorsque ces alégations sont faites & I'égard d'un produit aprés
que le brevet relatif a ce produit ou, selon le cas, au procédé en question, a expiré ou a été annulé et
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avant I'expiration d'un délai suffisant pour permettre & |'intéressé de prendre les mesures nécessaires
pour éviter que de telles allégations soient faites ou pour les faire cesser.

4) Dans une action relative a un déit réprimé par le présent article, toute personne peut apporter
par voie d'exception la preuve qu'elle a exercé toute la diligence voulue pour prévenir la commission

du ddlit.

Article 65. Allégations mensongeér es concer nant le dépét d'une demande de brevet

1) Quicongue donne a croire qu'un brevet a été demandé a I'égard d'un article dont il dispose a
titre onéreux:

a) alors qu'aucune demande n'a été déposée; ou

b) gue la demande a été rejetée ou retirée;

commet un délit et, sous réserve des dispositions suivantes du présent article, est passible, sur
condamnation, d'une amende n'excédant pas 15 000 RM ou d'un emprisonnement de deux ans au plus,
ou de ces deux peines conjointement.

2) Le sous-alinéa b) de I'dlinéa 1) n'est pas applicable lorsque ces allégations sont faites ou
continuent de I'étre avant I'expiration d'un déla suffisant, & compter du rejet ou du retrait de la
demande, pour permettre a l'intéressé de prendre les mesures nécessaires pour éviter que de telles
allégations soient faites ou pour lesfaire cesser.

3) Aux fins de l'alinéa 1), quicongque dispose a titre onéreux d'un article sur lequel les mots
patent pending (brevet demandé), ou toute autre mention indiquant ou impliquant qu'un brevet a été
demandé pour l'article en question, sont estampillés, gravés, imprimés ou apposés de toute autre
maniere est répute affirmer qu'un brevet a été demandé pour cet article.

4) Dans une action relative & un délit réprime par le présent article, toute personne peut apporter
par voie d'exception la preuve gqu'elle a exercé toute la diligence voulue pour prévenir la commission
du délit.

Article 67. Délitscommispar des personnes morales

1) Lorsqu'un délit réprimé par la présente loi est commis par une personne morale et qu'il est
prouveé qu'il a é&é commis avec le consentement ou la complicité d'un directeur, d'un administrateur,
d'un secrétaire ou d'un autre employé exercant des responsabilités similaires, ou de toute personne qui
prétendait agir a I'un de ces titres, ou quiil est imputable a une négligence de la part dune de ces
personnes, celle-ci est coupable de ce délit au méme titre que la personne morae et est passible de
poursuites et des sanctions correspondantes prévues par |a présente loi.

2) Lorsque les activités d'une personne morale sont gérées par ses membres, l'alinéal)
sapplique aux actes et irrégularités commis par un membre dans l'exercice de ses fonctions
d'administration, au méme titre que sil éait directeur d'une personne morale.

C) Loi de 1996 sur lesdessins et modélesindustriels

Article 37. Fausse déclaration d'enregistrement

1) Toute personne qui déclare faussement qu'un objet qu'elle aliéne a titre onéreux est protégé
par un enregistrement de dessin ou modéle industriel commet un délit et, apres condamnation, est
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passible d'une amende n'excédant pas 15 000 RM ou d'un emprisonnement de deux ans au plus, ou de
ces deux peines conjointement.

2) Aux fins de l'dinéal), toute personne qui aliéne un objet a titre onéreux aprés y avoir
estampillé, gravé, imprimé ou apposé d'une autre maniere les mots "registered industrial design”
[dessin ou modéle industriel enregistré] ou tous autres mots indiquant explicitement ou implicitement
gue cet objet incorpore un dessin ou modéle industriel enregistré, est réputée avoir déclaré faussement
que I'objet en question est protége par |'enregistrement d'un dessin ou modéle industriel.

3) Les dispositions de l'dinéal) ne sSappliquent pas lorsque la déclaration a lieu apres
I'expiration ou la révocation de I'enregistrement du dessin ou modéle industrid et avant I'expiration
d'un délai raisonnable, qui doit étre suffisant pour permettre a la personne concernée de prendre les
mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser les actes constituant une fausse déclaration.

4) Dans le cadre de poursuites relatives a un délit visé au présent article, toute personne est
recevable a apporter la preuve qu'elle a exerce toute la diligence voulue pour prévenir la commission
du délit.

5) Le présent article sapplique au droit de demander I'enregistrement d'un dessin ou modele
industriel de la méme maniéere qu'il sapplique a un dessin ou modéle industriel enregistré, et toute
mention d'un dessin ou modele industrid enregistré vise auss le droit de demander |'enregistrement
d'un dessin ou modéle industriel.

Article 39. Délitscommis par des personnes morales

1) Lorsqu'un délit au sens de la présente loi est commis par une personne morale et quil est
prouvé quil I'a été avec le consentement ou la complicité d'un administrateur, directeur, secrétaire ou
autre employé exercant des fonctions analogues, ou de toute autre personne qui prétendait agir a l'un
de ces titres, ou qu'il est imputable & une négligence de sa part, la personne en cause est coupable de
ce ddit au méme titre que la personne morae et elle est passible des poursuites et sanctions
correspondantes prévues par la présenteloi.

2) Lorsque les activités d'une personne morale sont gérées par ses membres, I'alinéal)
sappligue aux actes et irrégularités commis par un membre dans l'exercice de ses fonctions
d'administration, au méme titre que sil éait directeur d'une personne morale.

d) Loi de 1976 sur les marques

Article 81l. Marque donnée faussement pour enregistrée

1) Toute personne qui donne a croire:
a) gu'un signe constitue une marque enregistrée alors que tel n'est pasle cas;
b) gu'une partie d'une marque enregistrée a été enregistrée séparément, alors que tel n'est
pas le cas;
C) gu'une marque enregistrée est enregistrée pour certains produits ou services alors que

tel n'est pasle cas; ou

d) gue I'enregistrement d'une marque confére un droit d'usage exclusif de celle-ci alors
que, compte tenu des conditions ou limitations inscrites au registre, tel n'est pas le
cas;
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commet un délit et est passible, sur condamnation, d'une amende n'excédant pas 500 RM ou d'un
emprisonnement de deux mois au plus, ou de ces deux peines conjointement.

2) Aux fins du présent article, I'utilisation en Malaisie, en relation avec une marque, du mot
"registered" (enregistré) ou de tout autre mot se référant expressément ou implicitement a
I'enregistrement est réputée impliquer une référence al'inscription au registre, sauf:

a) s le mot est utilisé en association matéridlle avec d'autres mots reproduits en
caractéres au moins auss grands que ceux qui sont utilisés pour le mot en question et
indiquant qu'il sagit d'une référence a un enregistrement comme marque en vertu de
la légidlation d'un pays étranger, sagissant d'un pays ou |'enregistrement mentionné
est [également en vigueur;

b) s le mot (Sagissant d'un autre mot que le mot "registered”) est en soi de nature a
indiquer qu'il sagit d'une référence a un enregistrement visé au point a); ou

C) si ce mot est utilisé en relation avec un signe enregistré en tant que margque en vertu
de la légidation d'un autre pays étranger et avec des produits ou services destinés a
étre exportés dans ce pays.

La Loi de 1972 sur les désignations commerciales prévoit également des procédures et des
sanctions pénales au cas ou les marques, les brevets, les dessins ou modéles industriels et les
indications géographiques sont utilisés comme des désignations commerciales. Constitue un délit
péna aux termes de la Loi de 1972 sur les désignations commerciaes I'utilisation, dans le cadre
d'activités commercial es, de fausses désignations sur des produits.

24, Conformément a |'article 43:1 de I'Accord sur les ADPIC, les juges seront autorisés a
ordonner la production des ééments de preuve nécessaires pour étayer les allégations d'une
partie lorsque celle-ci n‘aura pas été en mesure d'obtenir ces ééments de la partie adverse.
Veuillez indiquer les modalités selon lesquelles la légidation ou réglementation malaisienne
accor de cette autorisation en citant les dispaositions cor respondantes.

Conformément a |I'Ordonnance n° 24 du Reglement de 1980 relatif au tribunal supérieur, une
partie peut demander ala Cour d'ordonner ala partie adverse de produire tout document dont elle ale
contréle pertinent pour I'affaire, c'est-a-dire qu'elle peut demander une procédure en production et en
inspection des documents dont toutes les parties ont le contrdle.

25, Veuillez indiquer en détail I'ensemble des mesur es correctives civiles auxquelles peuvent
avoir recours les détenteurs de droits conformément a la Iégidation malaisienne en citant les
dispositions pertinentesde laloi ou réglementation concer née.

Les autorités judiciaires peuvent ordonner les mesures correctives civiles suivantes aux
titulaires des droits dans les affaires d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle:

a) Injonctions

La compétence générae pour prendre des injonctions est prévue au chapitre IX de la Loi
de 1950 sur les mesures spécifiques de réparation et au paragraphe 6 de I'annexe ala Loi de 1964 sur
les tribunaux. De plus, le pouvoir de prendre des injonctions reléve équitablement de la compétence
d'un tribunal. Dans les affaires de contrefacon de marque et de substitution de produits ("passing
off"), le prononcé de l'injonction est régi par les dispositions générales susmentionnées. En matiere
datteinte au droit d'auteur, l'article 37:1 de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur prévoit la possibilité
pour le demandeur d'obtenir réparation par voie dinjonction. Tel est également le cas en matiére de
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contrefacon de brevets, puisque l'article 60:1 de la Loi de 1983 sur les brevets dispose qu'une
injonction soit accordée en cas d'atteinte. Pareillement, I'article 35:1 de laLoi de 1996 sur les dessins
et modéles industriels refléte le méme principe.

En pratique, un demandeur ayant gain de cause se voit automatiquement accorder une
injonction permanente. Une ordonnance d'interdiction finade a éé refusée dans de trés rares cas,
uniquement quand l'atteinte était sans conséquence ou quand il était probable ou certain que
I'infraction commise par le défendeur ne serait pas répétée.

b) Dommages-intér éts, y compris le recouvrement des bénéfices, et frais, y compris les
honoraires d'avocats

i) Dommages-intéréts

Les dommages-intéréts sont un point de droit a déterminer. Un demandeur ayant gain de
cause est en droit d'étre indemnisé de tout préudice découlant directement ou naturellement de I'acte
incriminé. Dans les affaires liées aux droits de propriété intellectuelle, les dommages-intéréts
constituent une mesure de réparation en justice qu'aucun pouvoir discrétionnaire ne permet de refuser,
sauf quand, par nature, le litige repose entiérement sur le fait que l'action du défendeur tend a
enfreindre les droits du demandeur dans le futur ("quia timet").

Les principes généraux régissant I'octroi de dommages-intéréts sappliquent aux procédures en
contrefacon de marque et en substitution de produits (" passing off").

En matiere d'atteinte au droit d'auteur, il est spécifiquement mentionné a l'article 37:1 de la
Loi de 1987 sur le droit dauteur que le demandeur peut obtenir réparation par l'octroi de
dommages-intéréts ou par la restitution des bénéfices. De surcroit, l'article 37:2 de cette méme loi
dispose que la Cour peut accorder des dommages-intéréts additionnels au vu des circonstances de
I'affaire, s |'atteinte est flagrante et Sil est prouvé que le défendeur en retirait un quelconque profit.
Ce type de dommages-intéréts, quiils soient accordés a titre d'exemple ou en raison d'un pré§udice
aggrave, sont destinés a sappliquer aux cas d'atteintes a la réputation ou a la sensibilité de I'auteur,
denrichissement injuste ou sans cause, de conduite scandaleuse avérée, de supercherie et autres
atteintes intentionnelles et calculées au droit d'auteur.

En matiére de contrefacon de brevets, |'article 60:1 de la Loi de 1983 sur les brevets dispose
que des dommages-intéréts sont accordés au détenteur du brevet sil peut rapporter la preuve du délit.

Aux termes de l'article 35:1 de la Loi de 1996 sur les dessins et modéles industriels, un
tribunal peut octroyer des dommages-intéréts ou la restitution des bénéfices. Toutefois, le
paragraphe 3 de cet article prévoit une situation dans laguelle le tribunal a la faculté de refuser
d'accorder des dommages-intéréts ou d'ordonner le décompte des bénéfices. La réparation sera
refusée s le défendeur parvient a convaincre le tribunal, premiérement, qu'au moment des faits
incriminés, il ne savait pas que le dessin ou modéle industriel était enregistré, et deuxiémement, qu'il
avait, au préalable, fait tout ce qui était raisonnablement en son pouvoir pour vérifier si le dessin ou le
modéleindustriel était enregistré.

Quoiqu'il appartienne au demandeur d'apporter la preuve du préudice qu'il a subi, il n'est pas
tenu de prouver qu'un préudice particulier lui a éé occasionné pour obtenir gain de cause. Le
tribunal présume généralement que les actes déictueux commis par le défendeur ont causé un
prgudice, et sil est difficile d'en apprécier le montant, ou si ce montant n'est pas susceptible d'étre
calculé avec une précision mathématique, une indemnité équitable ou symbolique est hormalement
accordée. Certains des préjudices pris en compte dans le calcul du montant des dommages-intéréts
sont indiqués ci-apres:
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- ventes ou bénéfices perdus;

- atteinte ala notoriété ou a la réputation;

- perte d'opportunités de concéder des licences; et

- pression de la concurrence forcant le demandeur a baisser ses prix.
i) Restitution des bénéfices

Le demandeur peut demander soit des dommages-intéréts, soit la restitution des bénéfices,
maisil ne peut prétendre aux deux. Le principe appliqué dans le second cas veut que le défendeur soit
considéré comme ayant mené les activités en cause au nom du propriétaire du droit de propriété
intellectuelle et il est donc de son devoir de restituer les bénéfices réalisés frauduleusement au
propriétaire du droit. En généra, la restitution des bénéfices constitue une mesure corrective
équitable. Elle peut étre refusée ou limitée, compte tenu de facteurs tels que la naiveté du défendeur,
la conduite déloyale du demandeur ou des lenteurs préjudiciables au défendeur.

i) Colts

Pour I'essentiel, toute action au civil fait intervenir deux catégories de colts. Les dépens
comprennent tous les colts engagés entre les parties, comme par exemple les redevances, droits,
débours, frais et émoluments que la partie gagnante recouvre aupres de la partie déboutée. Les
honoraires sont payés par chacune des parties a son avoué.

La compétence du tribunal pour accorder les dépens provient du paragraphe 15 de I'annexe &
la Loi de 1964 sur les tribunaux, et la maniére dont Sexerce cette compétence est stipulée a
I'article 2.2 de I'Ordonnance n° 59 du Reglement de 1980 relatif au tribunal supérieur. Les dépens liés
a toute procédure incidente a une action engagée au titre d'un DPI sont, comme dans toute action au
civil, laissés a I'appréciation de la Cour, qui a toute latitude pour déterminer leur montant et quelle
partie doit les payer.

Normalement, I'octroi des dépens est fonction de I'issue du proces. En générd, le tribunal suit
la regle ordinaire qui veut que la partie déboutée paie le colt de l'instance, dont le montant est
déterminé par le juge taxateur sur la base d'une échelle de valeur commune aux parties. Le plus
souvent, la partie a laguelle les dépens sont accordés en est cependant de sa poche, dans la mesure ou
les honoraires dus a |'avoué sont plus importants que les dépens recouvrés auprées de la partie adverse.
Celasexplique par le fait que les dépens accordés al'une ou I'autre des parties ne sont pas fixés sur la
méme base que |les honoraires payés par le client & son avoué.

Dans des cas isolés, il a pu se produire qu'un demandeur ayant fait valoir une atteinte a un
droit de propriété intellectuelle se voit refuser la réparation et enjoindre de payer les dépens, par
exemple quand le demandeur a rejeté I'offre d'engagement faite dés le début du procés par le
défendeur, ou que la cause est futile, I'action en justice ayant été engagée sans préavis contre un
acheteur innocent, etc. |l existe également de trés rares cas de refus d'accorder les dépens au
défendeur confirmé dans ses prétentions, quand, par exemple, celui-ci afait preuve de mauvaise foi.

C) Destruction ou autre mise a I'écart des marchandises portant atteinte a un droit et des
matériaux/instruments ayant servi aleur production

La remise des marchandises de contrefagon ou leur destruction, attestée par une déclaration
sous serment, est subordonnée au prononcé d'une injonction. Le pouvoir qu'a le tribuna d'accorder
cette mesure corrective sappuie sur des principesjustes. elle n'est pas ordonnée parce que le
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demandeur aurait un quelconque droit de propriété sur les marchandises en cause. Quoique
normalement, I'ordonnance porte sur la destruction effective ou la remise des produits incriminés, elle
est susceptible d'étre modifiée dans certains cas. Ainsi, dans le cadre d'une affaire de contrefacon
d'une marque enregistrée, le tribunal peut ordonner, si cela est possible, que le signe incriminé soit
effacé des marchandises contrefaites ou recouvert, et dans les procédures en contrefagon de brevets, il
peut ordonner la suppression de I'atteinte par I'altération de |'article incriminé ou le retrait de la piece
en cause.

La remise ou la destruction des matériaux/instruments ayant servi a produire les articles
incriminés ne peut ére ordonnée s lesdits matériaux/instruments ne portent pas eux-mémes atteinte
aux droits de propriété intellectuelle et ne sont que des pieces pouvant servir a constituer un appareil
délictueux. Aing, en cas datteinte a un droit d'auteur attaché & une oauvre littéraire, les planches de
tirage peuvent étre visées par une telle ordonnance, mais il est trés peu probable que I'imprimante
elle-méme soit incluse dans |'ordre de destruction.

Aucune indemnité ne peut étre accordée au défendeur pour la perte qu'il a subie du fait d'une
telle destruction ou remise et il ne peut prétendre recouvrer la valeur des biens remis par I'octroi de
dommages-intéréts.

d) Toutes autres mesures cor rectives

Le tribunal est également diment habilité a ordonner que le défendeur fasse paraitre une
déclaration rectificative et des excuses afin de remédier aux effets de I'atteinte.

26. Veuillez décrire en détail les procédures et mesures correctives provisoires auxquelles
peuvent avoir recours les détenteurs de droits conformément a la législation malaisienne, en
citant les dispositions pertinentes de la loi et de la réglementation concernées, et indiquer toute
condition en vertu de laquelle un détenteur de droit peut se prévaloir de ces procédures et
Mesur es cor r ectives.

Injonctionsinterlocutoires
1. Compétence

La faculté d'accorder des injonctions interlocutoires est stipulée a l'article 51:1 de la Loi
de 1950 sur les mesures spécifiques de réparation et au paragraphe 6 de I'annexe a la Loi
de 1950 sur les tribunaux. En outre, le pouvoir d'accorder des injonctions reléve de la
compétence normale du tribunal.

Types de mesur es provisoires

Une demande dinjonction interlocutoire peut étre déposée par I'une ou l'autre des parties en
cause ou a un point de procédure a tout moment. Au civil, plusieurs types de mesures
interlocutoires peuvent étre demandées (aussi bien par |le demandeur que par le défendeur).
Parmi celles-ci, les ordonnances portant restriction ou prohibition, par lesquelles il est
ordonné a une partie de sabstenir d'accomplir un acte particulier; les ordonnances portant
obligation, qui exigent d'une partie qu'elle accomplisse un acte positif, et les ordonnances
guia timet, rendues lorsgu'un DPI est menacé ou continuellement enfreint de maniéere a porter
délibérément atteinte aux droits du demandeur.
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2. Injonctionsinterlocutoires prohibitives

Les principes régissant l'octroi des injonctions interlocutoires ont été consacrés par la
Chambre des Lords dans la célébre affaire American Cyanamid Co c. Ethicon Ltd [1975] AC
396. Letribunal doit examiner les questions suivantes:

1) Y at-il vraiment matiere a proces? Si la réponse est negetive, la demande est rejetée
inlimine. A ce stade, le demandeur doit seulement apporter la preuve que sa cause est recevable en
justice. Les chances de gagner le procés n'entrent pas en ligne de compte.

2) Si letribunal conclut quiil y a effectivement matiere a trancher, il doit ensuite examiner s, de
part et d'autre, les réparations dues au titre du dommage subi seront adéquates.

a) Le tribunal cherche a établir si, dans I'éventualité ou le demandeur obtenait gain de
cause, il serait adéquatement indemnisé par I'octroi de dommages-intéréts pour les
pertes subies du fait de la poursuite par le défendeur de I'activité visée par
l'interdiction entre la date de la demande dinjonction interlocutoire et celle du
jugement. Si I'octroi de dommages-intéréts constitue une mesure corrective adéguate
et s le défendeur est financierement en mesure d'en acquitter le montant, il convient
de refuser I'injonction interlocutoire.

b) Si, par contre, les dommages-intéréts ne constitueraient pas une mesure adéquate pour
le demandeur au cas ou sa cause prévaudrait, le tribunal doit examiner s, dans
I'hypothése inverse ou le défendeur réussirait a établir son droit de faire ce que
Iinjonction prohibait, il serait correctement indemnisé par I'engagement du
demandeur quant au montant du dommage subi du fait du refus de l'injonction entre
la date de la demande dinjonction et celle du procés. Si l'octroi d'un tel montant
constituerait une mesure corrective adéguate et s le demandeur serait en mesure de
I'acquitter, il n'y aaucune raison de refuser I'injonction interlocutoire.

3) Laquestion du poids respectif des avantages et des inconvénients se pose lorsque |'adéquation
des réparations disponibles de part et dautre est peu certaine. 1l sagit d'un terme technique faisant
référence au fait que le juge doit évaluer le risgue gque la suite accordée a une demande entraine une
injustice. Laliste des différents éléments a prendre en considération pour décider de quel c6té penche
labalance n'est pas limitée; ces ééments varient d'une espéce al'autre. Dans certains cas, la décision
peut étre de maintenir le statu quo.

4) Il peut également exister d'autres critéres spéciaux a prendre en considération dans les
circonstances particulieres d'une affaire donnée, par exemple dans le cadre d'actions engagées en
raison d'atteintes aux DPI.

Ces principes ont été admis par les tribunaux malaisiens.
3. Injonctionsinterlocutoiresimpératives

En généra, une injonction interlocutoire impérative impose a l'intimé d'accomplir un acte
particulier en vue de mettre un terme a un acte accompli antérieurement. Cette mesure a
explicitement force de loi en vertu de I'article 53 de la Loi de 1950 sur les mesures spécifiques de
réparation.

Comme la prise d'une injonction interlocutoire impérative équivaut souvent a l'octroi de la
totalité ou de la majeure partie de la réparation a laquelle prétend la partie requérante, les tribunaux
accordent ce type de mesure avec beaucoup plus de réticences que les injonctions interlocutoires
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prohibitives. Les tribunaux ont déclaré qu'ils devaient user de leur pouvoir discrétionnaire d'accorder
ce type d'injonction dans des circonstances exceptionnelles et extrémement rares.

En soi, il est plus difficile de satisfaire au critére de la preuve appliqué a ce type de requéte
gua celui appliqué aux demandes dinjonctions prohibitives. Pour qu'une telle injonction soit
prononcee, la cause du demandeur doit étre particulierement limpide et fondée, et celle du défendeur,
entierement insoutenable.

Ordonnances Anton Piller

Une ordonnance Anton Piller autorise le demandeur ou ses ayants cause a pénétrer dans les
locaux du défendeur afin d'y rechercher, inspecter et saisir des documents, articles et autres piéces en
vue de les préserver jusqu'au proces. La pratique la plus commune consiste a charger les avoués du
demandeur d'arranger et de surveiller I'exécution de I'ordonnance. Le défendeur peut aussi se voir
ordonner de fournir des informations sur ses activités en rapport avec un point particulier de I'affaire.
Une ordonnance Anton Piller n'autorise le demandeur ou ses ayants cause & pénétrer dans les locaux
du défendeur ou a saisir ses biens que sous réserve que ce dernier y consente. Cependant, refuser
I'acces peut entrainer des sanctions pour entrave ala bonne marche de lajustice.

L'ordonnance Anton Piller est principalement destinée a permettre au demandeur de trouver et
préserver des ééments de preuve ala charge du défendeur et en sa possession risquant d'étre détruits
ou dissimulés de son fait. Elle peut également permettre diidentifier et d'obtenir des éléments de
preuve a la charge de tiers ayant pris part aux actes incriminés au c6té du défendeur, d'empécher ce
dernier de les avertir pour qu'ils détruisent ou dissimulent lesdits éléments, et d'éviter de nouvelles
atteintes au droit du demandeur. L'ordonnance Anton Piller est généralement utilisée en conjonction
avec les autres mesures correctives interlocutoires.

Les principes régissant I'octroi de ce type d'ordonnance sont ceux énoncés dans l'affaire
Anton Piller KG c. Manufacturing Processes Ltd [1976], chapitre 55, ou les critéres suivants sont
énonces:

1) Les présomptions doivent étre tres solidement fondées. Une ordonnance Anton Piller ne
saurait étre rendue pour permettre & un demandeur de "partir a la péche" aux ééments de preuve et
justifier de simples soupcons.

2) Le tort causé ou susceptible d'étre causé doit étre particuliérement grave pour le demandeur.

3) L'existence de pieces ou de documents compromettants en la possession des défendeurs et
d'un risque réd de voir ces déments de preuve détruits avant qu'une requéte inter partes ait pu étre
déposée doit étre clairement établie. Ici, il convient d'établir la distinction entre un risque réel et les
peurs irrationnelles qui semblent animer tous demandeurs ayant porté plainte pour abus de confiance,
atteinte a un droit d'auteur ou substitution de produits.

4) Le tort probablement causé a l'intimé ou & ses activités commerciales par I'exécution de
I'ordonnance Anton Piller ne doit pas étre excessif ou disproportionné par rapport a l'objectif 1égitime
visé dans I'ordonnance.

Injonctions Mareva

L'injonction Mareva est une mesure corrective paraléle a l'action principale. Elle permet de
saisir des biens en attendant I'issue du proces afin de les préserver au profit du créancier, mais elle ne
permet pas d'accréditer la these d'un créancier particulier. Les droits qu'elle accorde le sont a titre
exclusivement personnel et I'atteinte a ces droits emporte des sanctions pour outrage a magistrat.
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Quoique l'injonction Mareva soit, le plus souvent, rendue avant le jugement, le tribuna peut, s les
circonstances le demandent, I'utiliser aprés le jugement pour faciliter I'exécution de son dispositif.
L'ordre sadresse au défendeur, mais il lie également les tiers sur lesgquels il a une incidence, par
exemple les banques. Récemment, les tribunaux se sont prononcés en faveur de I'extension du champ
d'application de I'injonction Mareva aux biens situés hors de leur ressort.

Les tribunaux malaisiens ont admis le principe énoncé dans I'affaire Third Chandris Shipping
Corporation c. Unimarine SA. [1979] QB 645, selon lequel pour obtenir une injonction Mareva, le
requérant doit convaincre la Cour que les quatre conditions essentielles suivantes sont réunies:

1) Il existe un motif valable d'ester en justice et le tribunal est compétent en |'espece.

2) La cause du requérant est soutenable et ses arguments sont solides. A ce stade, |e demandeur
doit démontrer la possibilité d'obtenir gain de cause, mais il n'est pas tenu d'établir le degré de
probabilité d'une telle issue.

3) L e défendeur posséde des actifs situés dans le ressort du tribunal. Dans la plupart des cas, le
demandeur ignore la valeur de ces actifs, mais il peut posséder des renseignements concernant les
actifs disponibles, tels que les comptes bancaires, les biens fonciers, immobiliers, I'achalandage d'une
société, les droitsincorporels.

4) Il existe un risgue réel de voir les actifs disposés ou dilapidés de maniere a échapper a
I'exécution du jugement.

Autresformes de mesur es conservatoir es

- Vente des biens périssables, Ordonnance n° 29.4 du Reglement de 1980 relatif au
tribunal supérieur.

- Ordonnance aux fins du recueil d'échantillons, Ordonnance n° 29.3 du Réglement
de 1980 relatif au tribunal supérieur.

- Ordonnance aux fins de rétention, préservation ou déention de biens,
Ordonnance n° 29.2 du Reglement de 1980 relatif au tribunal supérieur.

- Tenue du proces a une date rapprochée, Ordonnance n° 29.5 du Réglement de 1980
relatif au tribunal supérieur.

J. PRESCRIPTIONS SPECIALES CONCERNANT LES MESURES A LA FRONTIERE

27. Veuillez décrire en détail les procédures prévues par la légidation malaisienne pour
assurer une protection des droits a la frontiere au moins en ce qui concerne les actes de
contrefacon de marque de fabrique ou de commerce ou de piratage portant atteinte & un droit
d'auteur, en indiquant I'autorité compétente et en citant les dispositions pertinentes de laloi ou
réglementation concer née.

M ar chandises de mar que contrefaites

L'autorité compétente en matiére d'application des mesures de contrdle a la frontiére est le
Département des douanes.

Toute personne peut soumettre au Conservateur du registre des marques une demande étayée
par des documents et des renseignements aff érents aux marchandises incriminées en indiquant:
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1) qu'il est le propriétaire d'une marque déposee ou son mandataire diment habilité & soumettre
une telle demande;
2) gu'en les temps et lieux spécifiés dans la demande, des marchandises de marque contrefaites

doivent étre importées a des fins commerciales; et
3) gu'il soppose al'importation de ces marchandises.
(Article 70D:1 delaLoi de 1976 sur les marques)

En pratique, cette demande est soumise au moyen d'un formulaire type (le TM 30). S elle est
agréée, le Conservateur du registre des marques exige également du demandeur qu'il constitue un
dépdt de garantie. Le montant d'un tel dépbt doit, de |'avis du Conservateur, suffire &

1) rembourser le gouvernement de tous les engagements ou frais auxquels il sera probablement
amené afaireface du fait de la saisie des marchandises;

2) éviter les abus et protéger I'importateur; ou

3) payer l'indemnité déterminée par le tribunal s le demandeur n'engage pas une action en
contrefacon pendant la période de rétention.

(Article 70E delaLoi de 1976 sur les marques)

Le droit ainsi accordé est de soixante (60) jours & compter du jour ou la demande est agréée,
sous réserve que le demandeur y renonce en retirant sa demande avant I'expiration de ce délai.
(Article 70D:5 de la Loi de 1976 sur les marques). Aussitét que la demande est accordée, le
Conservateur du registre des marques prend les mesures nécessaires pour informer les douanes de
I'arrivée imminente de la cargaison. Les douanes prennent aors leurs dispositions pour saisir et
retenir les marchandises identifiées.

Aussitot quil est raisonnablement possible aprés la saisie des marchandises, les douanes
adressent un avis au Conservateur, al'importateur et au demandeur lesinformant de lasaisie et du lieu
ou se trouvent les marchandises, en indiquant qu'elles seront restituées a l'importateur si le demandeur
ne fait pas usage de son droit d'engager des poursuites pour contrefagon dans les temps prescrits, a
compter de la date de l'avis. (Article 70G de la Loi de 1976 sur les marques.) Sil le souhaite, le
demandeur peut solliciter un délai supplémentaire pour engager |'action en contrefacon aupres du
Conservateur du registre.

Le Conservateur est habilité a permettre au demandeur ou a l'importateur dinspecter les
marchandises saisies et d'en prélever un échantillon, a condition que I'intéressé sengage par écrit &

1) remettre au Conservateur |'échantillon prélevé sur les marchandises saisies a une date preécise,
jugée convenir par ce dernier; et a

2) fairetout ce qui est raisonnablement possible pour éviter dendommager |'échantillon.
(Article 70H de laLoi de 1976 sur les marques)
Si le demandeur n'‘engage pas I'action en contrefagon au cours de la période de rétention,

I'importateur ou le propriétaire des marchandises peut demander au tribunal qu'il ordonne au
demandeur dindemniser la partie [ésée. (Article 70K delaLoi de 1976 sur les marques).
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Mar chandises pirates portant atteinte au droit d'auteur

Les autorités chargées de I'application des mesures de contrle a la frontiere sont le
Département des douanes, mais dans les affaires liées aux droits d'auteur, le Ministére du commerce
intérieur et de la consommation et la police sont également habilités a rechercher et saisir toute copie
portant atteinte au droit d'auteur dont I'importation en Malaisie a été interdite. (Article 39:6 delaLoi
de 1987 sur le droit d'auteur.)

Tout propriétaire d'un droit sur une ceuvre ou toute personne qu'il aura autorisee a le
représenter peut demander au Contréleur du droit d'auteur que les copies de |'cauvre réalisées hors de
la Malaisie sans |le consentement du propriétaire soient traitées comme des copies portant atteinte a
son droit pendant la période spécifiée dansla demande. Celle-ci:

1) est présentée dans les formes prescrites;

2) contient une déclaration du demandeur revendiquant la propriété du droit; et

3) est appuyée par les documents et les renseignements qui pourront étre requis et entraine les
frais stipulés.

(Article 39:1A delalLoi de 1987 sur le droit d'auteur)

Ayant recu la demande, le Contréleur du droit d'auteur indique au demandeur s elle est
agréée, et g tel est le cas, il précise la période pendant laquelle les marchandises seront traitées
comme des copies portant atteinte au droit d'auteur. Le contrOleur exige alors du détenteur du droit
qu'il constitue un dépdt de garantie dont le montant, de I'avis du contrdleur, suffira a rembourser le
gouvernement de tous les engagements ou frais auxquels il sera probablement amené a faire face du
fait de la rétention des copies en cause ou a la suite de toute action en rapport avec I'une quelconque
des copies ains retenues.

(Article 39:5 delaLoi de 1987 sur le droit d'auteur)

Le fonctionnaire chargé deffectuer la saisie, le cas échéant, adresse par écrit un avis au
propriétaire des marchandises en cause rendant compte des circonstances de I'exécution de cette
mesure et des motifs qui lajustifie.

(Article 39:7 delaLoi de 1987 sur le droit d'auteur)

28. Veuillez indiquer si les détenteurs d'autres formes de droits de propriété intellectuelle
bénéficient d'une protection a la frontiere et, dans I'affirmative, veuillez décrire les procédures
et les mesures correctives prévues pour chaque forme de propriété intellectuelle en citant les
dispositions pertinentesdelaloi.

Des mesures a la frontiére sont également disponibles en vertu de la Loi de 1976 sur les
désignations commerciales. L'article 17 de la présente loi dispose ce qui suit:

Lorsqu'une fausse désignation commerciale est appliquée a des marchandises hors de la
Malaisie et que cette fausse indication, ou I'une des fausses indications données ou susceptibles d'étre
interprétées comme données, est une indication du lieu de fabrication, de production, de traitement ou
de conditionnement des produits ou d'une partie de ces produits, le ministre peut prononcer une
ordonnance interdisant I'importation de ces produits en Malaisie.
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29. L'article 58 de I'Accord sur les ADPIC précise les procédures a suivre lorsgue les
autorités compétentes peuvent mener une action d'office. Veuillez indiquer s les autorités
compétentes en Malaisie sont habilitées a mener une action d'office et, dans I'affirmative,
préciser lesdomaines de propriétéintellectuelle soumisaunetelle action.

L'autorité compétente en Maaisie en matiere d'application des mesures de contréle a la
frontiere est le Département des douanes. Les détenteurs de droit doivent prendre I'initiative de porter
officiellement plainte auprés des autorités compétentes. L'article 70 delaLoi de 1976 sur les marques
prévoit la possibilité d'une action menée d'office.

K. PROCEDURES PENALES

30. Veuillez indiquer en détail comment la légidation malaisienne assure la mise en oaivre
de l'article61 de I'Accord sur les ADPIC aux termes duquel les Membres prévoiront des
procédures pénales et des peines, incluant I'emprisonnement et/ou des amendes suffisantes pour
étre dissuasives, applicables au moins pour les actes dédlibérés de contrefacon de marque de
fabrique ou de commerce ou portant atteinte a un droit d'auteur, commis a une échelle
commerciale. Veuillez citer les dispositions pertinentes de la loi et de la réglementation
concer nées.

Veuillez vous reporter alaréponse ala question n® 23.

31 L'article61 dispose également que, dans les cas appropriés, les sanctions possibles
incluront la saisie, la confiscation et la destruction des marchandises en cause et de tous
matériaux et instruments ayant principalement servi a commettre le déit. Veuillez décrire les
dispositions de la légidation malaisienne qui prévoient de telles sanctions et indiquer les
circonstances dans lesquelles ces sanctions seraient appliquées en citant les dispositions
pertinentes de laloi ou réglementation concer née.

Les mesures correctives, notamment la saisie, la confiscation et la destruction des
marchandises de contrefagon et de tous autres matériaux/instruments ayant principalement servi a
commettre |'infraction, sont prévues aux dispositions pertinentes suivantes:

i) Loi de 1987 sur le droit d'auteur — articles 45, 46, 47 et 54.
i) Loi de 1983 sur les brevets — articles 69, 70 et 71.

iii) Loi de 1972 sur les désignations commerciales — articles 28 et 32.
D'une maniere générale, les tribunaux sont habilités a ordonner la destruction des
marchandises de contrefagon.

La remise des marchandises de contrefagon ou leur destruction, attestée par une déclaration
sous serment, est subordonnée au prononcé d'une injonction. Le pouvoir qu'a le tribunal d'accorder
cette mesure corrective sappuie sur des principes justes: e€lle n'est pas ordonnée parce que le
demandeur aurait un quelconque droit de propriété sur les marchandises en cause. Quoique
normalement, I'ordonnance porte sur la destruction effective ou la remise des produits incriminés, elle
est susceptible d'étre modifiée dans certains cas. Ainsi, dans le cadre d'une affaire de contrefacon
d'une marque enregistrée, le tribunal peut ordonner, s cela est possible, que le signe incriminé soit
effacé des marchandises contrefaites ou recouvert, et dans les procédures en contrefagon de brevets, il
peut ordonner la suppression de I'atteinte par |'altération de I'article incriminé ou le retrait de la piece
en cause.
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La remise ou la destruction des matériaux/instruments ayant servi a produire les articles
incriminés ne peut ére ordonnée si lesdits matériaux/instruments ne portent pas eux-mémes atteinte
aux droits de propriété intellectuelle et ne sont que des pieces pouvant servir a constituer un appareil
délictueux. Ainsi, en cas datteinte a un droit d'auteur attaché a une oauvre littéraire, les planches de
tirage peuvent étre visées par une telle ordonnance, mais il est trés peu probable que I'imprimante
elle-méme soit incluse dans |'ordre de destruction.

Aucune indemnité ne peut étre accordée au défendeur pour la perte qu'il a subie du fait d'une
telle destruction ou remise et il ne peut prétendre recouvrer la valeur des biens remis par I'octroi de
dommages-intéréts.

Toutes autres mesur es corr ectives

Le tribunal est également diment habilité & ordonner que le défendeur fasse parditre une
déclaration rectificative et des excuses afin de remédier aux effets de |'atteinte.

32. L'article 61 dispose en outre que les Membres pourront prévoir des procédures pénales
et des peines applicables aux actes commis délibérément portant atteinte a d'autres formes de
propriété intellectuelle. Veuillez décrire toutes dispositions de la législation malaisienne qui
prévoient ces procédures et sanctions en citant les dispositions pertinentes de la loi ou
r églementation concer née.

Les délits pénaux visés dans les différentes |égislations relatives a la propriété intellectuelle
sont réputés étre des infractions pénales dolosives susceptibles de réparations par les voies spécifiées
alaréponse alaquestion n° 23.

L. QUESTIONS STATISTIQUES

33. Veuillez fournir pour |'année 2000 des données statistiques sur les actions intentées au
civil pour faire respecter le droit d'auteur ou les droits attachés a une marque, a une indication
géogr aphique, a un dessin ou modéle industriel, & un brevet, & un schéma de configuration de
circuit intégré ou a un secret commercial, en précisant le nombre des affaires portées devant la
justice, d'injonctions prononceées, de saisies effectuées sur des produits ou du matériel portant
atteinte & ces droits, d'affaires réglées (y compris a I'‘amiable) et le montant des
dommages-intér éts alloués.

Nous ne disposons d'aucune donnée statistique sur les actions intentées au civil en raison du
fait que les actions au civil sont engagées par les titulaires du droit de propriété intellectuelle
eux-mémes devant diverses Hautes Cours de Maaisie qui couvrent 14 Etats.

34. Veuillez fournir pour I'année 2000 des données statistiques sur les actions intentées au
pénal pour des actes de piratage portant atteinte au droit d'auteur et pour des atteintes a des
marques, y compris le nombre de descentes de police effectuées, de poursuites engagées, de
condamnations prononcées et le montant des amendes et/ou des peines d'emprisonnement
infligées (en précisant s les amendes ont été payées et S les peines de prison ont éé
effectivement purgéesou Sil y a eu sursis) ainsi que tout autre renseignement établissant que le
systéme pénal décourage de facon efficace les actes de piratage portant atteinte au droit
d'auteur et la contrefacon de marques.
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1 Données statistiques pour 'année 2000 sur les moyens de faire respecter les droits dans
le domaine du piratage portant atteinte au droit d'auteur par la division chargée de
veiller & I'application des lois du Ministere du commerce intéieur et de la
consommation
CEuvres Plaintes | Descentes | Poursuites | Valeur des | Condamnations| Montant des
déposées | depoalice mar chandises amendes
confisguées
Cinématographiques 71 71 71 36 108 303 RM |} }
Musicales 66 66 66 3803118 RM |} 51 600 RM
Littéraires 0 0 0 -115 }
Artistiques 1 1 1 650 000 RM |} }
Informatiques 20 20 20 901 477 RM |} }
TOTAL 158 158 158 41 462 898 RM 5 51 600 RM

Néanmoins, le respect des droits de propriété intellectuelle sur le plan pénal est également pris
en charge par I'égquipe spéciae sur le droit d'auteur comprenant la Police royae de la Maaisie, le
département royal des douanes, la National Film Development Corporation de Mdaisie, le Comité
nationa de censure et les autorités gouvernementales locales. Pour I'année 2000, les données
statistiques global es en matiére de respect des droits sur le plan pénal sont comme suit:

i) Nombre de descentes de police: 10 403.
i) Nombre d'affaires. 4 977.
iii) Vaeur des biens confisqués: 80 164 592,00 RM.

[Note: les données statistiques susmentionnées comprennent les données statistiques fournies par la
division chargée de veiller a I'application des lois du Ministére du commerce intérieur et de la
consommation, ainsi qu'il est précisé au premier paragraphe.]

2. Informations statistiques relatives au respect des droits au plan pénal dans le domaine
des contr efacons de mar ques — Année 2000

Pour l'année 2000, le nombre dactions engagées par la division chargée de veiller a
I'application des lois du Ministére du commerce intérieur et de la consommation sest élevé a1 645 et
lavaleur des marchandises confisguées a la suite de ces actions sest montée a 23 646 452,65 RM. Le
nombre d'affaires portées devant les tribunaux a été de 13 et le montant des amendes infligées par les
tribunaux sest @evé a 102 100,00 RM. Pour ce qui est des affaires ayant été réglées al'amiable par
les autorités, le recouvrement sest monté a 629 890,00 RM.
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ETATS-UNIS
NOUVELLES QUESTIONS
1. Le titulaire d'une licence exclusive se rapportant a une ocauvre protégée par le droit

d'auteur a-t-il qualité pour revendiquer ledroit de propriétéintellectuelle afférent al'ceuvre?

L'article 26 de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur confére les mémes droits exclusifs au
preneur de licence que ceux conférés au donneur de licence, ains quil est précisé a l'article 10.
Toutefois, au titre de l'article 27, les contrats de licence doivent étre constatés par écrit.

2. Lesautoritésjudiciaires sont-elles habilitées a prendre des sanctions contre une partie &
une procédure qui ne présente pas des déments de preuve qui se trouvent sous son controle?

Conformément a I'Ordonnance n° 24 du Réglement de 1980 relatif au tribuna supérieur, une
partie peut demander au tribuna d'ordonner a la partie adverse de produire tout document pertinent
gui se trouve sous le contrdle de cette derniére dans le cadre d'une procédure de communication et de
vérification des documents sous le contréle de toutes les parties au proces.

3. Les loisrelatives a la propriété intellectuelle de la Malaisie prévoient-elles le paiement
des dommages-intér éts préétablis ou légaux du fait de |'atteinte portée a un droit de propriété
intellectuelle? Dans I'affirmative, veuillez préciser le montant des dommages-intéréts et les
circonstances dans lesquelles e paiement des dommages-intér éts pr éétablis peut étre ordonné.

Le paiement de dommages-intéréts préétablis ou légaux du fait de I'atteinte portée a un droit
de propriété intellectuelle peut ére ordonné par le tribuna. La compétence pour prendre des
injonctions interlocutoires est précisée al'article 51:1 de laLoi de 1950 sur les mesures spécifiques de
réparation et au paragraphe 6 de I'annexe ala Loi de 1950 sur les tribunaux.

Lesinjonctionsinterlocutoires sont les suivantes:

1) Injonctions interlocutoires prohibitives; et
2) Injonctions interlocutoires impératives:
a) Ordonnance Anton Piller;
b) Injonction Mareva.
2 Quant au montant des dommages-intéréts, il incombe au tribunal de les fixer au regard des

circonstances de I'atteinte au droit.

4, L e Service des douanes et/ou le Ministére du commerceintérieur et dela consommation
sont-ils habilités & agir d'office relativement & des cauvres réalisées sans le consentement du
titulairedu droit d'auteur?

Les détenteurs de droit doivent prendre l'initiative de porter officiellement plainte auprés des
autorités compétentes. L'article 70 de la Loi de 1976 sur les marques prévoit la possibilité d'une
action menée d'office.



