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Ⅰ．はじめに

米国では，2016 年 5 月 11 日に，Defend Trade

Secrets Act of 2016（本稿では仮に「2016 年連邦民事

トレードシークレット保護法」と訳す）（以下

「DTSA」という）が成立，即日施行され，同日以降の

トレードシークレットの不正な取得，使用および開示

（misappropriation）（以下，不正取得および開示を含

め「不正使用」と総称する）に適用されることとなっ

た(1)。

従来，米国では，トレードシークレットの法的保護

に関し，連邦レベルでは刑事について Economic

Espionage Act of 1996（1996 年連邦経済スパイ法）

（合衆国法典第 18 編第 90 章第 1831 条〜1839 条）（以

下「EEA」という）(2)があり，州レベルでは，大多数の

州に刑事法があり，マサチューセッツ州およびニュー

ヨーク州を除く全州が民事上の保護についてUniform

Trade Secrets Act(3)（統一トレードシークレット法）

（以下「UTSA」という）をベースとした州法を採用し

ていたが，連邦レベルでの民事救済法はなかった(4)。

DTSA (Defend Trade Secrets Act of 2016) は，

EEA の改正という形式をとっており(5)，連邦レベル

での初めての民事上のトレードシークレット保護法で

ある(6)。この点，フォーブス誌(Web 版)(7)等では，近

年における知的財産権に関する最も重要な進展である

と評されている。

ただし，DTSAは，各州のトレードシークレット保

護法その他既存の法に取って代わるものではなく，こ

れらの法律は併存する。

したがって，今後，トレードシークレットの所有者

は，他人による不正使用に対し，DTSA と各州のト

レードシークレット保護法の相違ならびにそれぞれの

メリットおよびデメリットを調査・認識した上で，事

案の個別事情に応じ，DTSAまたは各州法いずれに基

づく主張を行うべきかについて，更には，他の訴訟と

2016 年米国連邦民事トレードシークレット保護法の概要

パテント 2016 Vol. 69 No. 15− 98 −

米国では，本年 5 月，営業秘密に関し，長らく待たれていた連邦レベルの民事保護法（Defend Trade

Secrets Act of 2016）（DTSA）が成立した。今後は，従来のUniform Trade Secrets Act（UTSA)を

ベースとした各州のトレードシークレット法に代わり，DTSA が民事的保護の中心になると予想される。た

だし，これら州法も存続するから，原告は訴えの根拠法としてDTSAとこれら州法，提訴先として連邦裁判所

と州裁判所，いずれが有利かを判断しなければならない。UTSAと比較した場合，DTSAの主な特徴は，第1

に，被告への事前通告なしの差押制度があることである。第2に，DTSAは，公益通報に際しての営業秘密開

示について刑事・民事責任からの免責と，この免責内容の企業から従業員や個人のコンサルタント等への通告

を定めている。第 2については，日本企業も米国の個人のコンサルタント等を起用する場合やその契約を改

定する場合適用される。
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同様，連邦裁判所または州裁判所いずれに提訴すべき

かについて検討を要することになる。

本稿では，DTSAの概要を解説するとともに，企業

として対処すべき事項等について考察する。なお，前

記の通り，今後は，トレードシークレットの不正使用

に対し，DTSAまたは各州法いずれに基づく主張を行

うべきかが重要となることから，以下の解説・考察に

当たっては，UTSA（Uniform Trade Secrets Act），

および州法の一例として UTSA と概して同様ではあ

るが重要な相違点もある California Uniform Trade

Secret Act(または California Trade Secret Law)（以

下「CUTSA」という）(8)との相違についても必要に応

じ言及する。

Ⅱ．DTSAの概要

DTSAは，トレードシークレットの所有者(owner)

は，対象のトレードシークレットが州際取引(inter-

state commerce)または外国との取引(foreign com-

merce)において使用されまたは使用が意図されてい

る製品またはサービスに関するものである場合(9)，合

衆国法典第 1836 条(b)（以下「§ 1836(b)」等と表現

する）（Private Civil Actions)に基づく民事訴訟を提

起することができると定める(§ 1836(b)(1))。具体

的には，トレードシークレットが他人によって不正使

用(misappropriation）された場合，以下の申立てまた

は請求を行うことができる。

①当該トレードシークレットの更なる開示・使用そ

の他拡散(propagation or dissemination)を防止する

ための，被告への事前通告なしの差押 (Ex parte

Seizure)の申立て（§ 1836(b)(2))，

②トレードシークレットの不正使用またはそのおそ

れに対する差止（Injunction)の申立て(§ 1836(b)(3)

(A))，

③損害賠償の請求(§ 1836(b)(3)(B))，

④懲罰的損害賠償(Exemplary Damage)の請求(§

1836(b)(3)(C))，および

⑤故意または悪意による不正使用の場合における合

理的範囲の弁護士費用の請求(§ 1836(b)(3)(D))。

そして，DTSA は，連邦地方裁判所（The district

courts of the United States）がこれら申立・請求に関

する民事訴訟に対する管轄権を有すると規定する(§

1836(c))。

以下，トレードシークレット，所有者(owner)等の

定義，ならびに，差押，差止，損害賠償請求の内容等

を，UTSAおよび CUTSA（California Uniform Trade

Secret Act）との相違点および共通点も含め解説する。

１．トレードシークレットの定義(10)

DTSAは，以下の EEA上のトレードシークレット

の定義を採用している(§ 1839(3))。

「トレードシークレット」とは，有形物か無形物かを問

わず，かつ，物理的・電子的・図形的・写真的に，も

しくは書面により，保存され，編集されもしくは記録

されるか否かおよびその方法のいかんを問わず，パ

ターン，プラン，編集物（compilations)，プログラム

デバイス，フォーミュラ，デザイン，プロトタイプ，

方法(methods)，テクニック，プロセス，プロシー

ジャ(procedures)，プログラム，またはコード(co-

des)を含む，すべての形態およびタイプの財務，事

業，科学，技術，経済または工学上の情報であって，

以下の各号の要件を満たすものを意味する。

(A)当該情報の所有者(owner)がその秘密性保持の

ために合理的な措置を講じていること；および

(B)当該情報が，当該情報の開示または使用から経

済的価値を得ることができる他の者に広く知られてお

らず，かつ，かかる他の者が正当な手段によっては容

易に獲得できないという事実によって，現実のまたは

潜在的な独立した経済的価値をもたらすものであること。

要するに，①秘密性保持のための合理的措置，②当

該情報の秘密性，および③当該情報の経済的価値とい

う 3要件を満たしている限り，ほとんどすべての種類

の情報がDTSA上のトレードシークレットに該当する。

これに対し，DTSA がモデルとした UTSA もト

レードシークレットの定義に関し，秘密性保持のため

の合理的努力，当該情報の秘密性およびその経済的価

値を要求する点で共通する。ここで，両者とも「当該

情報が，当該情報の開示または使用から経済的価値を

得ることができる他の者に広く知られておらず，か

つ，かかる他の者が正当な手段によっては容易に獲得

できない」ことを要件としており，単に「一般公衆」

に広く知られていないこと等とはしていない点に注意

を要する。例えば，特定業界における情報が一般公衆

には知られていないが当該業界に属する平均的な者が

正当な手段により容易に獲得できるのであれば，当該
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情報はトレードシークレットに当たらない(11)。

ただし，DTSA のトレードシークレットの定義は，

UTSAに比較し，文言上以下の点で相違する。

①「有形物か無形物かを問わず，かつ，物理的・電

子的・図形的・写真的に，もしくは書面により，保存

され，編集されもしくは記録されるか否かおよびその

方法のいかんを問わず」と明記していること，

②トレードシークレットに該当する情報の種類につ

いて，「パターン」，「プラン」以下，UTSAより多くの

例を挙げていること，および

③これら例示を含む「すべての形態およびタイプの

財務，事業，科学，技術，経済または工学上の情報」

との包括的な文言を置くこと。

これら文言上の相違が実質的相違をもたらすか，具

体的には，UTSAではトレードシークレットと認めら

れない情報が DTSA ではトレードシークレットとし

て認められ保護されることがあるかについては今後の

判例の集積を待たなければならない。

なお，訴訟におけるトレードシークレットの特定に

関しては，カリフォルニア州民事訴訟規則（California

Code of Civil procedure ）（Section 2019.210(12)）との

関係で以下のような問題がある(13)。

カリフォルニア州民事訴訟規則 Section 2019.210 に

よれば，原告は，トレードシークレットを合理的な具

体性をもって特定しなければ，被告に対し関連証拠・

情報の開示を求めるためのディスカバリー（証拠開示

手続）を開始することができない。したがって，カリ

フォルニア州法(CUTSA)を根拠法とする訴えにおい

ては，Section 2019.210 のような規定がない州におけ

るように，トレードシークレットを具体的に特定する

ことなく早期にディスカバリーを開始し，被告に広範

囲の情報を要求し，その結果に基づいてトレードシー

クレットや請求内容を確定していくという訴訟戦略を

とることができない。しかし，DTSA には Section

2019.210 のような規定はない。もし，DTSAを根拠法

とした場合は，ディスカバリー開始の前提条件として

トレードシークレットの具体的特定を要求されないの

であれば，原告としては容易にディスカバリーを開始

することができるから，多くの原告が DTSA に基づ

く訴えを選択するであろう。ただし，この点，原告に

対し請求原因に関係する証拠の早期開示を要求する連

邦民事訴訟規則(Rule26(14))は，実質的にカリフォルニ

ア州の Section 2019.210 と同じであると判断した裁判

所もあり，解釈が分かれる。

２．トレードシークレットの所有者(owner）の定義

DTSAは，owner を，トレードシークレット所有も

しくは使用の正当権限またはライセンスを有する人ま

たは組織(entity)と定義する(§ 1839(4))。

これに対し，UTSAでは救済を求める主体は単に原

告(complainant）と表現されている（Section 3)。

一方，CUTSA上は，トレードシークレットの旧所

有者もトレードシークレット侵害に対する救済の請求

権がある（判例(15)）。この点，DTSA 上は明らかでは

なく，owner の定義が現在形で表現されていることか

らすれば旧所有者は含まれないとも解釈され得る。し

たがって，原告がトレードシークレットの旧所有者で

ある場合，所有者であった間の不正使用について

DTSA 上の損害賠償を請求することは認められない

と解釈される可能性がある(16)。

３．不正使用（misappropriation）の定義

DTSAにおいて，トレードシークレットの不正使用

(misappropriation)とは，その大要を言えば，以下の

いずれかの行為を意味する(§ 1839(5))。

①不正手段（improper means）によるトレードシー

クレットの取得

②トレードシークレットが不正手段により得られた

ことを知っている者または知り得た者による当該ト

レードシークレットの取得

③不正手段によりトレードシークレットを取得した

者（「不正取得者」）による当該トレードシークレット

の開示または使用

④トレードシークレットの無断開示または使用の時

点で次のいずれかの事項を知っている者または知り得

た者による当該無断開示または使用

（a）当該トレードシークレットが不正取得者から

または不正取得者を介して得られたこと

（b）当該トレードシークレットがその秘密保持ま

たは使用制限義務を生じさせる状況下で得られたこと

（c）当該トレードシークレットがその保護を求め

る者に対し秘密保持または使用制限義務を負う者か

らまたは当該義務者を介して得られたこと

⑤当該トレードシークレットがトレードシークレッ

トであることおよびそれが事故または過失により得ら
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れたことを知っている者による当該トレードシーク

レットの無断開示または使用

ここで「不正手段」(improper means)には，窃取，

贈賄・収賄(bribery)，虚偽表示(misrepresentation)，

秘密保持義務違反もしくはその教唆，または電子的手

段もしくは他の手段によるスパイ行為が含まれるが，

リバースエンジニアリング，独立した解析・解明

(derivation)，その他の合法的獲得手段は含まれない

(§ 1839(6))。

この DTSAにおける不正使用の定義はUTSAにお

ける定義と実質的に同じである。

４．DTSAの適用範囲

DTSA は，次のいずれかに関するトレードシーク

レットについて適用される(§ 1836(b)(1))。

①州際取引(interstate commerce)または外国との

取引(foreign commerce)において用いられる製品も

しくはサービス，または

②州際取引または外国との取引において用いられる

ことが意図されている製品またはサービス。

多くの製品またはサービスは少なくとも②の要件を

満たすであろうから，大半のトレードシークレットに

関し DTSA の適用と連邦裁判所の管轄を主張できる

と思われる（1836(b)(1), (c))。また，②の要件を満

たす限り，原告社内でのみ使用されているトレード

シークレットや開発途中の製品またはサービスに関す

るトレードシークレットについても DTSA の適用と

連邦裁判所の管轄を主張し得る。

また，DTSAは，トレードシークレットの不正使用

が米国外で行われたときであってもその助長行為

（furtherance of the offense）が米国内で行われた場合

またはトレードシークレットの不正使用が米国民また

は米国法人により米国外で行われた場合も適用される

（§ 1837)。

５．民事的救済の内容

（１）（被告への事前通告なしの）差押(Ex parte

Seizure)

DTSAでは，トレードシークレットが不正使用され

またはそのおそれがある場合，一定の要件の下で，裁

判所は，被告（被申立人）に事前通告することなく，

トレードシークレットの更なる開示・使用その他拡散

を防止するために必要なものの差押を命ずることがで

きる。この手続きは，DTSA制定過程で最も議論を呼

んだもので，UTSAには同様の制度はない。

ただし，この差押が認められる要件は以下のように

厳格であるから，頻繁に利用されることはないであろ

うと予想されている(17)。

①申立(§ 1836(2)(A)(i))

裁判所は，次の②の要件を満たすことを証明する宣

誓供述書(affidavit)または証拠により裏付けられた申立

に対し，当該トレードシークレットの更なる拡散を防止

するために必要なものの差押えを命ずることができる。

②差押命令発行の要件(§ 1836(2)(A)(ii))

裁判所は，以下を含む一定事項が具体的事実から明

らかでない限り申立てを認めてはならない。

（ア） 連邦民事訴訟規則（第 65規則(18)）上の差止お

よ び 保 全 処 分（Injunctions and Restraining

Orders）または他の衡平法上の救済(equitable

relief)では不十分であること

（イ） 当該差押命令が発行されなければ，急迫かつ回

復不能の被害 (immediate and irreparable in-

jury)が生ずると予想されること

（ウ） 申立却下により申立人が蒙る損害が，被申立人

の損害を上回り，かつ，当該差押により第三者が

蒙ることがある損害を相当程度（substantially）

上回ること

（エ） 申立人が，当該情報がトレードシークレットで

あること，および，被申立人が当該トレードシー

クレットを不正手段により不正使用したことまた

はそれを取得するために不正手段を用いようとし

たことを証明する見込みがあること

（オ） 申立において，差押対象およびその所在場所が

合理的範囲で特定されていること

（カ） 被申立人に事前通告した場合には，被申立人等

が当該トレードシークレットまたは差押対象を隠

匿等するおそれがあること

③差押命令の内容(§ 1836(2)(B))

差押命令は，以下の事項を含む一定要件を満たすこ

とを要する。

（ア） 事実認定および法の適用に関する結論を記載す

ること

（イ） 当該トレードシークレットの更なる拡散防止の
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ために必要な最小限の差押とし，第三者の業務上

の支障が最小限となり，かつ，可能な限り被申立

人の適法な業務に支障が生じないようにすること

（ウ） 執行官（Federal Marshal）に対し，執行できる

時間帯，施錠箇所に対する実力行使の可否，その

他執行管の権限の範囲を明示した指針を与えること

（エ） 差押命令後 7日以内に申立人および被申立人の

審問(hearing)を行うこと

（オ） 不法または過度の差押により生じ得る損害に関

し，申立人に対し，裁判所が適切と認める担保の

提出を命じること

④差押公表からの保護(§ 1836(2)(C))

裁判所は，申立人等による差押公表から被申立人を

保護するための措置をとるものとする。

⑤裁判所による差押物件の保管およびその秘密保持

(§ 1836(2)(D))

差押物件は裁判所が保管し，裁判所は，差押物件を

物理的または電子的アクセスから防護するものとする。

⑥差押後の審問(Seizure hearing)および差押命令の

取消(§ 1836(2)(F))

裁判所は，差押命令後 7日以内に申立人および被申

立人の審問(hearing)を行わなければならない(§

1836(2)(B)(v))。当該審問において，申立人は，当該

命令の根拠となった事実関係と法の適用に関する主

張・立証責任を負い，当該責任を果たせない場合，当

該命令は取り消されまたは変更される。また，申立人

または当該差押により損害を蒙る第三者は，当該命令

の取り消しまたは変更を申し立てることができる。

⑦被申立人等の保護(§ 1836(2)(G))

不法または過度の差押により損害を蒙った者は，申

立人に対し，1946 年商標法(15 U.S.C. 1116(d)(11))

§ 34(d)(11) に定めるのと同様の救済（逸失利益，業

務上の信用喪失に対する損害賠償，懲罰的損害賠償

等）を請求できる。

（２） 不正使用の差止（Injunction)(§ 1836(b)(3)

(A))

裁判所は，トレードシークレットの不正使用または

そのおそれに対し，これを防止するために必要な差止

を命ずることができる。

裁判所は，差止命令の一部として，トレードシーク

レット保護のための被告の積極的行為，例えば，ト

レードシークレットをインターネットに接続された媒

体から消去すること，または，当該媒体をインター

ネットに接続しないこと等を命ずることもできる(19)。

以上，UTSAにも実質的に同じ規定がある（Section 2)。

ただし，差止命令は，被申立人の転職を禁止するこ

とはできず，また，州法が適法な職業や職務遂行への

制限を禁止する場合これに反することはできない(§

1836(b)(3)(A)(i)(I))。

UTSA にはこのような禁止規定はない。一方，

California Business & professional Code （§

16600）(20)は適法な職業や職務への従事を制限するいか

なる契約も無効と規定する。前記のとおり DTSA に

基づく差止命令では被申立人の転職を禁止できないか

ら，DTSAは，同 Code と同様，必然的開示理論(the

inevitable disclosure doctrine)に基づく元従業員の雇

用禁止も認めない。ここで，必然的開示理論とは，旧

雇用主のトレードシークレットを知っている元従業員

は，新旧雇用主が競争者同士である場合，新雇用主の

下での職務の性質上必然的に（inevitably）旧雇用主の

トレードシークレットを開示することになるから，旧

雇用主は新雇用主に対して当該元従業員の雇用禁止を

請求できるというもの（代表例: ペプシコ社対

Redmond 事件(54,F.3d 1262 第 7 巡回裁判所 1995)）

である(21)。

ただし，DTSAは，既存の州法に取って代わるもの

ではなく，また，修正するものでもないから，必然的

開示理論を認める他の州の裁判所では，州法に基づく

裁判においては今後も同理論に基づく主張をすること

は可能である(22)。

（３） 損害賠償の請求(§ 1836(b)(3)(B))

裁判所は，以下についての損害賠償請求を認めるこ

とができる。

①トレードシークレットの不正使用により生じた現

実の損失，および

②現実の損失の算定上考慮されなかった，トレード

シークレットの不正使用に起因する不当利得(unjust

enrichment)，または

③前記に代えて，不正使用者の無断開示または無断

使用に対する合理的使用料相当額。
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トレードシークレットが不正に取得・使用されて

も，その所有者はその使用を妨げられるわけではない

から，当該所有者の損害を具体的に認識できない場合

がある。そのような場合，不正使用者がトレードシー

クレット使用により得た利益等に基づいて計算された

合理的使用料相当額（前記③）が，最も信頼できる損

害賠償額の計算方法となり得る(23)。

UTSA の損害賠償の規定（Section3(a))も DTSA

の規定と実質的に同じである。

（４） 懲罰的損害賠償(Exemplary Damages)(§

1836(b)(3)(C))

裁判所は，トレードシークレットが故意および悪意

により（willfully and maliciously)不正使用された場

合には，前記(3) に基づき与えられる損害賠償額の 2

倍以下の懲罰的損害賠償（exemplary damages）を認

めることができる。

UTSA にもこれと実質的に同じ規定がある

（Section 4)。

（５） 弁護士費用(§ 1836(b)(3)(D))

裁判所は，トレードシークレットが故意または悪意

により不正使用された場合には，原告に対し，合理的

範囲内の弁護士費用の請求を認めることができる。

UTSA にもこれと実質的に同じ規定がある

（Section 3(b))。

（６） 出訴期限（Period of Limitations) (§ 1836

(d))

前記の差押，差止および損賠賠償請求に関する民事

訴訟は，当該訴訟の対象となった不正使用を発見しま

たは合理的注意により発見し得た日後 3年経過後には

提起できない。UTSA の出訴期限もこれと実質的に

同じである（Section 6)。

６．公益通報者の免責（§ 1833)

DTSA は，違法被疑行為の通報等に際して行われ

る，政府に対するまたは裁判手続におけるトレード

シークレットの開示（以下「公益通報」という）につ

いては，いかなる連邦または州のトレードシークレッ

ト法上の刑事または民事上の責任も問われない旨規定

する（§ 1833(b)(1))。また，違法被疑行為の通報へ

の報復に対し訴訟を提起した者は，自己の弁護士に当

該トレードシークレットを開示でき，また，当該訴訟

手続においてこれを使用できる（§ 1833(b)(2))。

UTSAにはこのような規定はない。

①免責（immunity）要件

（ア） 当該トレードシークレットが，その秘密が保持

されたまま（in confidence），連邦，州または地方

政府の職員に対し直接もしくは間接的に，または

弁護士に対して，開示されたこと，および，違法

被疑行為の報告または調査のためにのみ開示され

たこと，または，

（イ） 裁判またはその他の手続きにおいて，訴状また

はその他の提出書類の中で under seal の下で開

示されたこと。

②使用者の通告義務（§ 1833(b)(3)(A)〜(C))

（ア） 通告義務の内容：使用者（employer）は，以下

の（ウ）の効果を得るためには，前記の免責を，

トレードシークレットまたはその他秘密情報の使

用について定める被雇用者（employee）とのすべ

ての契約または合意に規定しなければならない。

（イ） 会社規程の引用による通告義務の履行：使用者

は，違法被疑行為の報告を規定する会社規程

(Policy Document)であって被雇用者に配布する

ものを引用する場合，前記の通告義務を履行した

ものとみなされる。かかる会社規程としては，例

えば，内部通報規程，企業倫理規程(Codes of

Ethics)等が考えられる。

（ウ） 通告義務不履行の効果：使用者は，前記の通告

義務を履行しない場合には，当該通告を受けな

かった被雇用者に対する訴訟において，懲罰的損

害賠償および合理的弁護士費用を請求できない。

③適用範囲（§ 1833(b)(3)（D))

前記の免責，通告義務および通告義務不履行の効果

は，DTSA施行日（2016 年 5 月 11 日）以後に締結さ

れまたは改定されるすべての契約および合意に適用さ

れる。

④被雇用者の範囲（§ 1833(b)(4))

「被雇用者」(employee)には，使用者のコンサルタ

ントまたはコントラクターとして業務に従事する個人

も含まれる。
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７．DTSA導入に伴う企業の対応

（１） 公益通報免責の通告(24)

①契約書に免責規定を規定または添付する場合

DTSA には，DTSA 上の免責の内容を全文記載し

なければならないのか，それともある程度要約・省略

したものでいいのかまでは規定されていない。最も安

全な方法は，契約書に DTSA の免責の条文全文をそ

のまま引用するかそのコピーを契約書に添付すること

である。

②契約書中で会社規程（Policy Document）を参照す

べき旨を記載する場合

DTSAには，当該会社規程をハードコピーで交付す

る必要があるのか否か，また，契約書の提示と同時に

交付する必要があるのか否かまでは規定されていな

い。安全策は，ハードコピーを契約書提示と同時に交

付することである。

③対象となる契約・合意の範囲

2016 年 5 月 11 日以降になされまたは更新される，

すべての従業員ならびに個人のコンサルタントおよび

個人のコントラクターとの間の雇用契約，取引契約，

コンサルテーション契約，秘密保持契約，職務発明譲

渡契約，退職時誓約書，報酬契約，その他，名称のい

かんを問わず，トレードシークレットまたはその他秘

密情報の使用に関する定めを含むすべての契約または

合意である(§ 1833(b)(3)(A),(D), § 1833(b)(4))。

これら契約等の内一部は通告の要件を満たすが他は

満たさないというリスクを回避するためには，使用者

は，従業員ならびに個人のコンサルタントおよび個人

のコントラクターとの契約および合意をすべてリスト

アップし，これら全部に免責文言が含まれるようにす

る必要がある。

（２） トレードシークレット侵害に対する救済の根

拠法および管轄裁判所の選択

DTSAは，各州のトレードシークレット法，その他

民事または刑事を問わず既存の法に取って代わるもの

ではなく(§ 1838)，原告に対し，DTSAまたは各州法

いずれに基づく主張を行うか，および，連邦裁判所ま

たは州裁判所いずれに訴訟提起するかの選択権を与え

るものである。

DTSA の内容は UTSA と共通する部分が多いが，

それでもなお両者間および各州のトレードシークレッ

ト法間では相違もあるから，原告または被告にとり，

ある法律にも基づいた場合には勝訴し，他の法律に基

づいた場合には敗訴するという状況が生じ得る。

したがって，原告は，DTSAおよび州法両方，また

は，その訴訟戦略によってはあえて DTSA または州

法いずれかのみに基づく請求を選択することになるで

あろう。これに加え，原告は，州裁判所および連邦裁

判所のいずれかが自己にとり有利になるかを判断し選

択しなければならない(25)。

このような選択に当たっては，本稿の他の箇所で言

及した事項の他，例えば，以下のような事項を考慮す

る必要がある。

（ア） これまで，州裁判所における法的不確実性およ

び手続遅延のためトレードシークレット侵害訴訟

を思いとどまってきたようなケースにおいては，

一般的に連邦裁判所は州裁判所に比べれば処理す

べき訴訟の件数が少ないから，原告にとってより

効率的に訴訟を遂行できる可能性がある(26)。

（イ） 連邦裁判所においては，DTSAまたは州法に基

づく主張・請求を行うことができるが，州裁判所

では DTSA に基づく主張・請求を行うことはで

きない(27)。

（ウ） 原告がCUTSAに基づく主張をした場合，同じ

事実に基づき，重ねて，不公正競争等に基づくカ

リフォルニア州の不法行為法上の請求をすること

はできない（判例）。原告が，CUTSA上の請求要

件を満たすにもかかわらずあえて CUTSA 上の

請求はせずに DTSA 上の請求のみをすれば州不

法行為法上の請求も併せて行うことができるのか

否かについては裁判例を待つ必要がある。この

点，原告にとり州不法行為法に基づく主張の方が

有利な場合があるから，CUTSAまたはDTSA上

の主張をすべきか否か，慎重に判断する必要がある。

（エ） DTSAは，遡及適用されないから，DTSAの適

用を受けるには不正使用が 2016 年 5 月 11 日以降

に生じていなければならない。したがって，同日

より前の不正使用行為については DTSA 上の主

張はできない。

（オ） 連邦裁判所では陪審員（通常 6名以上）全員の

一致を要するが，州裁判所ではその州によって異

なる。例えば，カリフォルニア州の裁判所では 9

対 3 の賛成で原告または被告勝訴の評決とな
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る(28)。

（３） 差押・差止命令を受け取った場合の対応プラ

ンの策定

従来と同様であるが，トレードシークレット訴訟は

非常に早く進行すると言われており(29)，これに的確に

対応するためには，かかるプランの事前策定が有益で

ある。

（４） 自社トレードシークレットが不正使用された

場合の対応プランの策定

これも従来と同様である。

８．DTSA導入による影響

多くの場合，トレードシークレットの保護を求める

者は，DTSAおよび州法両方またはいずれか一方に基

づいて訴訟を提起できるであろうから，いずれの法律

によるべきかの調査および検討に関し追加のコストを

要することになると予想される。実際，アメリカ知的

財産法協会 (American Intellectual Property Law

Association:AIPLA）の 2015 年の報告(30)によれば，ト

レードシークレットに関する訴訟の費用は，既に百万

ドルから 1千万ドルの請求額に対し百万ドル近くのコ

ストを要しているところ，DTSAの制定により更にコ

ストが増加する可能性がある(31)。

９．DTSAに基づく初の裁判例

2016 年 5 月 11 日の DTSA 制定・施行以来最初の

DTSAに基づく連邦裁判所の判決

（Henry Schein, Inc. v. Cook, No. 16­CV­03166­JST

Northern District of California）が，カリフォルニア

州で下された(32)。本事案は，Henry Schein, Inc.

(HSI)が，HSI の競合会社に転職した元従業員 Ms.

Cookに対し，Ms. Cookが HSIの顧客を転職先の顧客

とするために HSI の顧客からの受注データ等のト

レードシークレットを盗用したと主張し，Ms. Cook

がこれらトレードシークレットを使用等することおよ

び HIS の顧客に接触することを禁ずる保全処分命令

（temporary restraining order）および仮差止命令

（preliminary injunction）を申し立てたものである。

本裁判においては，DTSAに基づく請求は，8つの

訴因（他はCUTSAを含む州法に基づく請求）の一つ

であった。連邦裁判所は，DTSAに基づく請求に関し

管轄権を有することを理由に，他の訴因についても補

足的管轄権（supplemental jurisdiction）を有すると判

断した。本事案において，連邦裁判所は，DTSA と

CUTSAの相違については判断せず，むしろ両者の類

似性に着目して，本事案を両方の法律に基づくものと

して判断した。

HSIの申し立てに対し，連邦裁判所は，Ms. Cook に

HSIのトレードシークレットの使用，開示等の禁止を

命じた。しかし，Ms. Cookが HSIの顧客に接触する

こと自体の禁止については，前記のとおり，California

Business & professional Code（§ 16600）が適法な職

業や職務への従事を制限するいかなる契約も無効と規

定していることから，これを拒否した。

10．DTSA および州トレードシークレット法以外

の法の利用

DTSAは，民事または刑事を問わず既存の法に取っ

て代わるものではない(§ 1838)から，従来通り，以下

のような他の法的根拠の利用も検討すべきである。

（１） 連邦刑事法

① EEA（Economic Espionage Act of 1996）（1996

年連邦経済スパイ法）(33)

トレードシークレットの不正取得に関する刑事事案

を起訴するのに第一に挙げられる法律である。外国政

府等のためのトレードシークレットの窃取等(§

1831），および民間の個人・企業によるトレードシーク

レットの窃取等（§ 1832）を連邦犯罪とする。

後者（§ 1832）の場合，個人については 10 年以下の

懲役，罰金，組織については 500万ドルまたは窃取さ

れたトレードシークレットの（当該組織にとっての）

価値の 3倍のいずれか大きい額の罰金が課される（§

1832）。

②EEA以外の連邦法(34)

トレードシークレットの不正取得行為の刑事処罰に

は，EEAに代えてまたはEEAに加え，他の連邦法が

利用される場合がある。その利点は，検察官が，陪審

員に犯罪の重大性を強調することにより量刑を重くで

きる場合があること，EEA より先に他の法律に基づ

く訴追準備が整っている場合は当該他の法律で訴追を

開始できること，EEA の要件を満たさないときでも

他の法律で刑事責任を問える場合があること等である。
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（ア） 州際郵便・電信利用詐欺罪（§ 1341,1343）(35)

トレードシークレットの不正使用に際し，州際郵便

または州際電信を利用した詐欺行為(mail and wire

fraud）が行われた場合，これを処罰することができ

る。罰則は，EEA 違反の罰則よりも厳しい（最長 20

年または（犯罪が金融機関に影響する場合には）最長

30 年の懲役）。

（イ） コンピューター詐欺および濫用罪（§ 1030)(36)

コンピューター詐欺および濫用法(Computer

Fraud And Abuse Act Reform(37))に基づく。トレー

ドシークレットが，コンピューターに違法アクセスす

ることにより取得された場合，同法の対象となり得る。

③捜査の端緒

捜査は，企業が FBI等の捜査機関に不正取得の疑い

を通報することによって開始されることが多い(38)。

逆に言えばトレードシークレットの所有者は，捜査機

関にトレードシークレットの不正使用を通告し，その

捜査権の発動を促すことができる。

（２） DTSA以外の連邦民事法

トレードシークレットが前記のコンピューター詐欺

および濫用法上のコンピューターへの違法アクセス等

により取得された場合，同法違反により損害を受けた

者は，違反者に対して民事訴訟を提起し，損害賠償，

差止その他の救済を受けることができるとの条文（§

1030(g)）を根拠とするものである。ただし，同法は

コンピューター・ハッカーを対象とするもので，本来

雇用者のコンピューターに対するアクセス権限を有す

る従業員を対象とするものではないとして，同法の適

用を認めない裁判所もある(39)。

（３） 米国関税法第 337条

アメリカ国際貿易委員会（International Trade

Commission: ITC）は，米国関税法第 337条（19 U.S.
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権により，トレードシークレットを含む米国の知的財

産の侵害物件についても輸入差止め等の裁定を下す権

限を有している(40)。ITC はトレードシークレットに

関しては従来 UTSA を根拠としていたが，今後はそ

れもDTSAになると予想されている(41)。
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