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わが国の不正競争防止法は，2023 年改正において，営業秘密の越境侵害に対する民事上の措置とし

て，営業秘密に関する訴えの管轄権（19 条の 2）及び適用範囲（19 条の 3）の規定を新設した。19 条

の 3 は，本条の要件を満たす場合，本法の民事規定が，日本国外で生じた営業秘密の侵害行為に対し，

法の適用に関する通則法を介さず直接に適用されることを明確にするものであり，注目される。 

この改正法の解釈を考える上で，米国の連邦営業秘密法の域外適用規定である 1837 条の運用が参考

になる。特に重要なのが，2024 年の Motorola v. Hytera 事件第 7 巡回区控訴裁判所判決である（Motorola 

Sols. v. Hytera Commc’ns Corp., 108 F.4th 458（7th Cir. 2024））。この事件では，中国企業 Hytera（被告）

が，米国に本社を置く Motorola（原告）のマレーシア拠点から技術者を引き抜き，同社のデジタル移動

無線通信技術に関連する営業秘密とソースコードを不正取得し，これを用いて原告製品と機能的に区

別がつかない製品を開発し，当該製品を全世界で販売した行為が問題となった。 

第 7 巡回区は，営業秘密侵害と著作権侵害とで異なる判断を示した。営業秘密侵害に関しては，1837

条が明示的に連邦営業秘密法の域外適用を認めており，本条の要件を満たす場合には，それ以上に米

国内での行為と外国での侵害行為との因果関係は要求されず，被告が侵害製品を外国で販売して得た

利益も損害賠償の対象になると判示した。そして，本件では被告が米国の展示会に参加して侵害製品

のマーケティングやデモンストレーションを行っており，1837 条 2 項の要件を満たすとして，1 億 3,580

万ドルの填補的損害賠償と 2 億 7,160 万ドルの懲罰的損害賠償を認めた。一方，著作権侵害について

は，著作権法の域外適用を認める規定がなく，判例上も域外適用が否定されているため，許容される

国内適用の事案といえるかが問題となるとした。そして，許容される国内適用事案に当たる場合に，

侵害製品の外国での販売利益の賠償を認めることができるのは，米国内で侵害行為が先行し，これが

外国での侵害行為を可能にしたか，直接関連する場合に限られるとし（いわゆる「前提行為の法理」），

本件では米国内での先行侵害行為の立証を欠くとして，外国での販売利益の賠償を否定した。 

この判決は，連邦営業秘密法の域外適用とその救済に係る米国の考え方を明確に示したものとして

重要な意義を有する。本稿では，この判決の検討を通じて，日本法の解釈・運用への示唆を探る。 
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1．序 

（1）2023 年不正競争防止法改正 

従来，営業秘密の越境侵害事案については，

営業秘密の侵害が不法行為であることを前提に，

国際裁判管轄及び準拠法の決定が問題とされて

きた。いずれも加害行為の結果が発生した地（結

果発生地）の解釈が重要となる。結果発生地が

日本国内にあるといえる場合には，日本の裁判

所に管轄権が認められ（民事訴訟法 3 条の 3 第

8 号），日本法が準拠法として適用されるが（法

の適用に関する通則法（以下，通則法）17 条），

この解釈をめぐって見解が複雑に対立し，予見

可能性に乏しい状況であった1）。 

そこで，基準を明確化し，企業の予見可能性

を確保するべく，わが国の不正競争防止法（以

下，本法。本法の条文は条数のみ表記）は，2023

年改正において，営業秘密の越境侵害に対する

民事上の措置として，営業秘密に関する訴えの

管轄権（19 条の 2）及び適用範囲（19 条の 3）

の規定を新設した。これにより，日本国内で事

業を行う者が日本国内で管理している営業秘密

に関しては，それが専ら日本国外の事業に供さ

れるものでない限り，日本国外において侵害行

為がなされたとしても，当該営業秘密の侵害に

係る訴えを日本の裁判所に提起し，本法に基づ

く保護を受けることが可能となった2）。 

特に注目されるのが，19 条の 3 の規定である。

この規定は，本条の要件を満たす場合，本法第

1 章，第 2 章及び第 4 章の民事規定が，日本国

外で生じた営業秘密の侵害行為に対し，通則法

を介さず直接に適用されることを明確にしてい

る。民事法規の国際的適用範囲を明文で規定し

た立法例として，重要な意義を有する3）。 

本法第 2 章の民事規定には，3 条（差止請求

権），4 条（損害賠償），5 条（損害の額の推定

等），5 条の 2（技術上の秘密を取得した者の当

該技術上の秘密を使用する行為等の推定）等の

規定が含まれる。それゆえ，19 条の 3 の要件を

満たす事案では，営業秘密保有者は，日本国外

において侵害行為を行った者に対し，当該外国

での侵害行為の差止めや，当該外国での侵害行

為によって生じた損害の賠償を請求することが

可能と解される4）。 

もっとも，19 条の 3 に基づいて日本国外での

侵害行為の差止めを命じる判決が確定したとし

ても，当該差止判決が当該外国において承認さ

れ執行が認められるかは，当該外国の判決承認

ルールによる。そのため，このような差止判決

の実効性には課題も残る。また，損害賠償請求

に関しても，日本国外において発生した損害に

ついて，その賠償が認められるのか，認められ

るとしてもその損害額の算定にあたって 5 条の

特則の適用を受けられるのかは必ずしも明らか

ではない。 

 

（2）Motorola v. Hytera 事件 

この改正法の解釈を考える上で，米国の連邦

営業秘密法（合衆国法典第 18 編第 90 章）の域

外適用規定である 1837 条（18 U.S.C.§1837）の

運用が参考になる。1837 条は，上記の 2023 年

不正競争防止法改正の審議過程でも参照された

が，その運用実態については十分に検討されて

こなかった。 

1837 条に基づき連邦営業秘密法の民事規定

を域外適用した事例として特に重要なのが，

2024 年の Motorola v. Hytera 事件第 7 巡回区控

訴裁判所判決である5）。本判決は，原審の判断

と併せて，複雑な国際的営業秘密侵害事案に関

する「事実上の教科書」とも評されている6）。 
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この事件では，中国企業 Hytera（被告）が，

米国に本社を置く Motorola（原告）のマレーシ

ア拠点から技術者を引き抜き，同社のデジタル

移動無線通信技術に関連する営業秘密とソース

コードを不正取得し，これを用いて原告製品と

機能的に区別がつかない製品を開発し，当該製

品を全世界で販売した行為が問題となった。 

第 7 巡回区は，営業秘密侵害と著作権侵害と

で異なる判断を示した。営業秘密侵害に関して

は，1837 条が明示的に連邦営業秘密法の域外適

用を認めており，本条の要件を満たす場合には，

それ以上に米国内での行為と外国での侵害行為

との因果関係は要求されず，被告が侵害製品を

外国で販売して得た利益も損害賠償の対象にな

ると判示した。そして，本件では被告が米国の

展示会に参加して侵害製品のマーケティングや

デモンストレーションを行っており，1837 条 2

項の要件を満たすとして，1 億 3,580 万ドルの

填補的損害賠償と 2 億 7,160 万ドルの懲罰的損

害賠償を認めた。 

一方，著作権侵害については，米国著作権法

の域外適用を認める規定がなく，判例上も域外

適用が否定されているため，本件が許容される

国内適用の事案といえるかが問題となるとした。

具体的には，外国での侵害行為が米国内の侵害

行為を前提としてなされ，かつ両者が直接関連

性を有する場合には，米国著作権法の効力が当

該外国の侵害行為にも及び（前提行為の法理

（predicate-act doctrine）），この法理の要件を満

たす場合には，著作権者は外国での侵害行為に

よって生じた損害の賠償を請求しうるとした。

しかし，本件では，原告が，被告による侵害製

品の国外販売の前提となる米国内での先行侵害

行為の立証に失敗したとして，当該外国での販

売利益の賠償を否定した。 

（3）検討課題，順序  

この第 7 巡回区の判決は，連邦法の域外適用

をめぐる解釈準則，同準則に照らした連邦営業

秘密法及び著作権法の適用範囲，並びに各適用

範囲に応じた越境侵害に係る損害賠償の範囲を

明らかにするものとして重要な意義を有する。

この点は，日本の営業秘密法制と著作権法の関

係を考える上でも参考になるように思われる。 

また，第 7 巡回区は，連邦営業秘密法の域外

適用に基づく侵害製品の販売行為の差止めに関

して，終局的差止命令を否定した原審の判断を

取り消した。原審は継続的ロイヤリティ

（ongoing royalty）の支払いを条件に販売継続を

認めたが，原審後の被告の言動に照らして差止

めの可否を再考するよう命じた。日本の営業秘

密法制には継続的ロイヤリティの救済はないが，

継続的な金銭賠償と差止命令との比較の視点は

わが国にとっても参考になるように思われる。 

そこで本稿では，Motorola v. Hytera 事件第 7

巡回区控訴裁判所判決の検討を通じて，わが国

への示唆を探ることにしたい。 

以下ではまず，連邦営業秘密法の概要を確認

する。次に，連邦法の域外適用をめぐる判例上

の解釈準則を確認し，この準則に照らして連邦

営業秘密法の域外適用が認められるかどうかを

検討する。続いて，Motorola v. Hytera 事件の検

討に移り，第 1 審及び第 7 巡回区の判断を整理

する。最後に，第 7 巡回区の判断に対する学説

の評価も踏まえながら，連邦営業秘密法と著作

権法の適用範囲の相違や，連邦営業秘密法の域

外適用に基づく損害賠償及び差止めの問題につ

いて検討する。そして，わが国への示唆をまと

めて，本稿の結びとしたい。 
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2．米国連邦営業秘密法の概要7）
 

（1）合衆国法典第 18 編第 90 章 

米国の連邦営業秘密法は，合衆国法典第 18 編

第 90 章（以下，第 90 章）「営業秘密の保護」

に規定されている。現行の第 90 章は，1831 条

から 1839 条までの全 9 条からなる。 

 

【連邦営業秘密法（合衆国法典第 18編第 90章）】 

1831 条 経済スパイ罪 

1832 条 営業秘密窃取罪 

1833 条 禁止行為の例外 

1834 条 刑事没収 

1835 条 秘密保持命令 

1836 条 民事訴訟手続 

1837 条 合衆国外の行為への適用 

1838 条 他の法律との関係 

1839 条 定義 

 

2016 年まで，第 90 章には営業秘密の民事的

保護を定めた規定がなく，1996 年の経済スパイ

法（Economic Espionage Act of 1996: EEA）に基

づく刑事的保護規定があるのみであった。EEA

は，国家の安全と経済の繁栄を維持するために

米国が整備した営業秘密保護に関する連邦刑事

法であり8），営業秘密の民事的保護に関しては

専ら州法に委ねられていた。 

しかし，営業秘密の窃取が急増し，不正利用

のデジタル化・州際化・国際化が進展する中で，

州法による対応の限界が顕著となった。そこで，

2016 年に第 90 章を改正し，営業秘密の不正利

用に対する民事訴訟手続（1836 条（b））や「不

正利用（misappropriation）」及び「不正の手段

（improper means）」の定義（1839 条 5 項・6 項）

等を新たに追加したのが，連邦営業秘密防衛法

（Defend Trade Secrets Act: DTSA）である9）。 

DTSA が 2016 年 5 月 11 日に発効したことを

受けて，第 90 章は，EEA に基づく刑事規定と

DTSA に基づく民事規定の双方を備えた連邦営

業秘密法として再構成されることになった。 

かくして，その保有する営業秘密を不正利用

された事業者は，「当該営業秘密が，州際通商

もしくは外国との通商に用いられる製品やサー

ビスに関連するもの，又はそのような利用が意

図された製品やサービスに関連するものである

場合」には，1836 条（b）（1）に基づき，連邦地方

裁判所に民事訴訟を提起できることになった

（管轄裁判所につき 1836 条（c））。 

 

（2）域外適用規定（1837 条） 

第 90 章において連邦営業秘密法の合衆国外

の行為への適用を定めているのが，1837 条であ

る。同条は，「本章に定める規定は，次に掲げ

る場合には，合衆国外において生じた行為に対

しても適用する。（1）当該違法行為をした者（the 

offender）が合衆国市民もしくは永住許可を受け

た外国人，又は合衆国もしくは州の法律に基づ

き，又はその監督の下に設立された組織である

場合，又は（2）当該違法行為を助長する行為（act 

in furtherance of the offense）が合衆国内でなされ

た場合」と規定している。 

1837 条は，1836 条（b）の民事規定を含む形

で「本章に定める規定」と広く規定している。

それゆえ，1837 条の要件を満たす場合には，

DTSA により追加された民事規定も，合衆国外

で生じた侵害行為に対して適用されるように読

める。 

もっとも，1837 条には，「the offender」「the 

offense」といった刑事上の用語とも受け取れる

文言があるため，同条が刑事規定に限って域外
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適用を認める意図なのかが問題となる。 

 

3．連邦法の域外適用をめぐる解釈準則 

（1）解釈準則の変遷 

この点を考えるにあたり，連邦法の域外適用

をめぐる解釈準則の変遷を確認しておこう10）。 

 

（ⅰ）厳格な属地主義―域外適用の否定 

米国の判例は当初，連邦法の適用範囲は領域

内で行われた行為に限られるとする厳格な属地

主義を採用していた。その代表的な判例が，

American Banana Co. v. United Fruit Co., 213 U.S. 

347 (1909)である。この事件ではパナマでの取引

妨害の共謀行為に対する米国反トラスト法（シ

ャーマン法）の適用の可否が問題となった。 

連邦最高裁のホームズ判事は，被告の行為は

米国の領域外で行われたものであるから，その

行為が適法か否かは，その行為が行われた国の

法律により判断されるべきであり，米国の法律

を適用することは，行為者にとって不意打ちに

なるばかりか，他国の主権に対する干渉であり，

国際礼譲にも反することになると述べて，シャ

ーマン法の適用を否定した。 

 

（ⅱ）効果理論―域外適用の拡大 

これに対し，米国の領域外でなされた行為で

あっても，その効果・影響が米国の領域内に及

ぶ場合には，連邦法の適用を認める効果理論

（effect doctrine）を採用する判例が登場した。

それが，United States v. Aluminum Co. of America, 

148 F.2d 416 (2d Cir. 1945)（以下，Alcoa 判決）

である。この事件ではスイスで締結されたカル

テルに対するシャーマン法の適用の可否が問題

となった。 

第 2 巡回区のハンド判事は，たとえ海外で行

われたとしても，カルテルが米国の市場に影響

を与えることを意図し，かつ実際に影響を与え

る場合には，違法となるとして，シャーマン法

の適用を肯定した。 

 

（ⅲ）総合考慮テスト 

Alcoa 判決の効果理論は，その後多くの判例

によって支持された11）。もっとも，効果理論に

基づく連邦法の域外適用の拡大に対しては，他

国の利益や行為者と自国との関連性を考慮して

いないとして，批判も呈されるようになった。

その代表的な判例が，Timberlane Lumber Co. v. 

Bank of America N.T.& S.A., 549 F.2d 597 (9th Cir. 

1976)である。 

第 9 巡回区は，効果のみならず，他国の利益

や当事者の国籍等の諸要素を総合的に考慮し，

次の 3 つの観点から領域外の行為に対するシャ

ーマン法の適用を判断すべきであるとした。 

すなわち，第 1 に，その行為は米国の外国通

商に効果・影響を与えるか，又は与えることを

意図したものか，第 2 に，その効果は反トラス

ト法の民事違反を構成するほど直接的かつ実質

的なものか，第 3 に，国際礼譲と公平性に照ら

し，米国の利益と関連性は他国のそれと比較し

て域外的管轄権の主張を正当化するほど十分な

ものかである。そして，この第 3 の観点の判断

にあたっては，7 つの要素（①外国の法律や政

策との抵触の程度，②当事者の国籍・忠誠又は

会社の所在地・主たる営業地，③いずれかの国

による法執行がその遵守の達成を期待できる程

度，④他国と比較した米国に与える効果の相対

的重要性，⑤米国の通商を阻害し又は影響を与

える旨の明示的な目的の程度，⑥そのような効

果の予見可能性，⑦外国での行為と比較した米
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国内の行為について主張される違反の相対的重

要性）を考慮すべきであるとしている。 

 

（2）域外適用否定の推定則に基づく 2 段階

テスト 

このように，連邦法の域外適用をめぐる解釈

準則には変遷が見られたが，2010 年代に入り，

連邦最高裁が 2 段階のアプローチを採るように

なった12）。そして，RJR Nabisco, Inc. v. European 

Cmty., 579 U.S. 325 (2016)において，当該解釈準

則の定式化が図られるに至った13）。それが域外

適用否定の推定則に基づく 2 段階テストの枠組

みである14）。 

 

（ⅰ）RJR Nabisco 最判の 2 段階テスト 

まず，第 1 段階のテストでは，米国連邦議会

が制定する法律には「域外適用否定の推定

（presumption against extraterritoriality）」が働く

ことを前提として，推定を覆すほど明確かつ積

極的に議会が当該立法の域外適用を意図してい

るかどうかを判断する。その際，立法の規定文

言が最も重視される。そしてこれが肯定されれ

ば，当該立法の域外適用が認められる。一方，

これが否定される場合には，域外適用は認めら

れず，第 2 段階のテストに進む。 

第 2 段階のテストでは，その立法の「焦点

（focus）」が何であるかを特定し，当該事例に

おいてその焦点に関連する行為が米国の領域内

で行われているかどうかを判断する。もし立法

の焦点に関連する行為が米国の領域内で行われ

ている場合には，その他の行為が領域外で行わ

れていても，「許容される国内適用（permissible 

domestic application）」の事例と判断され，当該

立法の適用が認められる。 

一方，立法の焦点に関連する行為が米国の領

域外で行われている場合には，その他の行為が

領域内で行われていても，当該事例は「許容さ

れ な い 外 国 適 用 （ impermissible foreign 

application）」の事例と判断され，当該立法の適

用が否定される。 

 

（ⅱ）域外適用否定の推定則 

2 段階テストの前提となる域外適用否定の推

定則は，外国で発生した行為に米国法が適用さ

れた場合に生ずるであろう国際摩擦の回避を意

図したものである。しかし同時に，一般に「合

衆国法は国内を規律するものであって，世界を

規律するものではない」15）という前提や「議会

は通常，外国の事項ではなく国内の事項につい

て立法する」16）という社会通念を反映したもの

でもある。それゆえ，米国法と外国法との間に

衝突のリスクがあるかどうかにかかわらず，「議

会がその法律に域外的効果を与える積極的な意

図を明確に表明していない限り」，当該立法は

「主に国内の状況に関係するものと推定しなけ

ればならない」17）とされる18）。 

 

（ⅲ）第 2 段階テストにおける立法の「焦点」 

第 1 段階のテストにおいてこの推定の覆滅が

否定される場合，第 2 段階のテストに進む。そ

の際，最も難しい問題は，当該立法の「焦点」

が何であるかを特定することである。 

この点が争われたのが，RJR Nabisco 最判に先

立つ Morrison v. National Australia Bank Ltd., 561 

U.S. 247 (2010)である。この事件では，米国外の

証券取引所に登録されている証券の米国外での

取引に関する詐欺的行為が米国内で行われた場

合に，1934 年連邦証券取引所法 10 条（b）の適

用が認められるのかが問題となった。 

10 条（b）は，いかなる者も，直接又は間接
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に，州際通商の方法もしくは手段，郵便又は国

法証券取引所の施設を利用して，「証券取引委

員会が公益又は投資者保護のため必要又は適当

と認めて定める規則及び規制に違反して，国法

証券取引所に登録されている証券もしくは登録

されていない証券又は証券派生スワップ契約の

買付又は売付に関して相場操縦的又は欺瞞的策

略もしくは術策を用いること」は違法とする，

と規定している19）。 

連邦最高裁は，「連邦証券取引所法には 10 条

（b）が域外適用されることを示す積極的な兆候

（affirmative indication）はない」として域外適

用を否定した上で，連邦証券取引所法の「焦点」

が何かを検討している。具体的には，10 条（b）

が，すべての詐欺的行為を罰するのではなく，

「国法証券取引所に登録されている証券もしく

は登録されていない証券の買付又は売付」に関

する詐欺的行為のみを処罰対象としている点に

注目し，当該立法が「規制」しようとする行為

と「保護」しようとする当事者及び利益に照ら

して，「連邦証券取引所法の焦点は，詐欺が発

生した場所ではなく，米国内で行われる証券の

買付及び売付にある」と判示した。そして結論

として，「10 条（b）の適用対象は，米国内の証

券取引所に登録されている証券の取引と，それ

以外の証券の米国内取引に限られる」として，

本件事案への 10 条（b）の適用を否定した20）。 

 

（3）連邦営業秘密法への 2 段階テストの適用 

では，以上に基づけば，DTSA により追加さ

れた民事規定の域外適用の可否はどのように解

釈されるか。とりわけ，1837 条の要件を満たす

場合に，1836 条（b）の民事規定は，米国外で生

じた侵害行為に対して適用されるか。 

この点，DTSA にも域外適用否定の推定則が

働くとした上で，1836 条（b）の域外適用が認め

られるかどうかは，RJR Nabisco 最判の 2 段階

テストに基づいて判断されることを明らかにし

たのが，Motorola v. Hytera 事件第 7 巡回区控訴

裁判所判決である。本論点に関する同判決の判

断は，原審のイリノイ州北部地区連邦地裁の判

断21）を踏襲したものであるが，新たな理由も追

加していることから，以下，控訴審の判決にそ

って敷衍する。 

 

（ⅰ）第 1 段階テスト 

まず，RJR Nabisco 最判の第 1 段階テストに

基づき，DTSA が，域外適用否定の推定を覆す

ほど明確かつ積極的に域外適用を示唆している

といえるかどうかが問題となる。 

DTSA により追加された 1836 条（b）の民事

規定や 1839 条 5 項の「不正利用」の定義には，

域外的な行為への明示的な言及はない。一方，

1837 条は米国外の行為への「本章に定める規定」

の適用を明示している。そこで，DTSA と 1837

条の関係が問題となる。 

第 7 巡回区によれば，DTSA は第 90 章を改正

する立法であることから，DTSA が域外適用否

定の推定を明確かつ積極的に覆すものかどうか

を判断するには，1837 条を含む第 90 章の全体

を首尾一貫した形で解釈すべきである22）。 

この点，1837 条は，1836 条（b）の民事規定

を含む形で「本章に定める規定は，次に掲げる

場合には，合衆国外において生じた行為に対し

ても適用する」と明確に規定している。また，

DTSA が第 90 章を改正する際，1836 条（b）を

追加しつつ，1837 条の文言については修正しな

かったことから，議会は 1837 条を 1836 条（b）

にも適用することを意図していたと考えるのが，

法文の最も素直な解釈である23）。 
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以上が，伝統的な解釈手法に基づく第 90 章の

解釈である。第 7 巡回区は，これに加えて，DTSA

第 5 条及び第 4 条に示された海外で発生した営

業秘密の窃取に係る議会の認識や報告書に言及

して，上記の解釈を補強している。すなわち，

DTSA は，議会の認識として，米国及び世界中

で発生している営業秘密の窃取が，その発生場

所にかかわらず，営業秘密を保有する企業とそ

の従業員に損害を与えていること，かかる窃取

から守るために第 90 章の規定が広く適用され

ることを規定する（第 5 条）。また，米国外で

発生した米国企業の営業秘密に対する窃取の範

囲と広がり，それらがもたらす脅威，営業秘密

の保有者が米国外で営業秘密の侵害を防止し，

外国企業に判決を執行し，営業秘密侵害品の輸

入を防止する能力と限界について，司法長官へ

の報告義務を規定している（第 4 条）。これら

の規定からは，DTSA の制定時に，議会が米国

の営業秘密に関して米国外で行われる侵害行為

を懸念していたことは明らかである24）。 

以上より，第 7 巡回区は，DTSA が 1837 条に

基づいて明確かつ積極的に 1836 条（b）の域外

適用を示唆しているといえると判断した。 

 

（ⅱ）1837 条にいう「the offense」の意味 

これに対し，Hytera は，1837 条の「the offense」

「the offender」は刑事上の用語であり，同条 2

項にいう「当該違法行為（the offense）」とは営

業秘密侵害に係る犯罪行為のみを対象とし，民

事上の違法行為はこれに含まれないと主張した。

そしてその根拠として，「offense」との用語は

合衆国法典第 18 編では民事上の違法行為を意

味する形で使用されていないとする Kellogg 

Brown & Root Services, Inc. v. United States ex rel. 

Carter, 575 U.S. 650, 659 (2015)を引用した。 

しかしながら，第 7巡回区は，HyteraがKellogg 

Brown 最判を完全に誤解しているとした。すな

わち，同最判は，「offense」が時に民事上の違

法行為を意味する用語として使用されることを

否定しておらず，むしろ明確に認めている。ま

た，上記の説示は，DTSA 制定前の 2015 年時点

の第 18 編について記述したものにすぎない。

決して第 18 編において「offense」を民事上の違

法行為を意味する用語として使用してはならな

い旨を包括的に命じるものではない25）。 

 

（ⅲ）著作権法の適用範囲との相違 

第 7 巡回区は，連邦営業秘密法と著作権法の

適用範囲の相違についても説示している。 

いわく，著作権法にも域外適用否定の推定則

が働く。同法の域外適用が認められるかどうか

は RJR Nabisco 最判の 2 段階テストによる。し

かし著作権法にはその域外適用を示唆する規定

はない。また，連邦最高裁も，特許権の国内消

尽及び国際消尽を肯定した Impression Products, 

Inc. v. Lexmark Int’l, Inc., 581 U.S. 360, 379 (2017)

において，傍論ながら「著作権の保護も同様に

『域外的な効力を有しない』」26）として，同法

の域外適用を否定している。したがって，第 1

段階を満たさず，第 2 段階のテストに進む27）。 

第 2 段階では，著作権法の焦点を特定し，当

該事例においてその焦点に関連する行為が米国

の領域内で行われているかどうかを判断する。

この許容される国内適用の問題に関連して，巡

回裁判所は前提行為の法理を発展させてきた。

これは，米国内の侵害行為が先行し，これと直

接関連する侵害行為が外国でなされた場合には，

当該外国での侵害行為によって生じた損害につ

いても米国著作権に基づいて回復を求めること

ができる，というものである28）。本件において
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もこの法理が主張されている29）。 

このように第 7 巡回区は，連邦営業秘密法と

は異なり，著作権法については域外適用を否定

した。この点に関し，Hytera は，著作権法など

他の知的財産法が域外適用されないにもかかわ

らず，DTSA の民事訴権が域外適用されるとい

うのは「異常」であると主張した。第 7 巡回区

は，次のように述べて Hytera の主張を斥けた。 

「異なる法律に対して異なる政策を選択する

ことは，必ずしも異常なことでは全くない。当

裁判所にとっての問題は，公共政策の選択では

なく，法律の解釈である。連邦営業秘密法は米

国外への適用を明示的に規定しており，その点

で他の知的財産法とは区別される。当裁判所は，

1837 条の明示的な域外適用規定が DTSA の

1836 条（b）の民事訴権に適用されるという地

方裁判所の判断に同意する。」30） 

 

4．Motorola v. Hytera 事件 

（1）事案 

続いて，Motorola v. Hytera 事件の検討に移ろ

う。まずは事案の概要を確認しよう31）。 

米国に本社を置く原告 Motorolaと中国に本社

を置く被告 Hytera は，双方向無線システムの世

界市場で競合している。Motorola は長年の歳月

と数千万ドルを投じて，主に政府と緊急対応者

が使用する高性能デジタル移動無線（Digital 

Mobile Radio: DMR）製品の営業秘密を開発して

きた。一方，Hytera は，2000 年代初頭に独自の

競合製品の開発を試みたが失敗した後，新たな

計画を企てた。Motorola の営業秘密を盗むこと

で「Motorola を追い越す」というものであった。 

Hytera は 2007 年から 2008 年に Motorola マレ

ーシアからエンジニア 3名を引き抜き，Motorola

の機密情報と引き換えに高給を提供した。

Hytera の指示の下，エンジニアらは退職前に数

千点の文書とコンピュータファイルを Motorola

からダウンロードした。これらのファイルには

Motorola の営業秘密と著作権で保護されたソー

スコードが含まれていた。その取得した資料を

利用して，Hytera は 2010 年から 2014 年の間に

Motorola の無線機と機能的に区別がつかない無

線機のラインナップを発売した。 

盗まれたコードの一部は後に，些細なコーデ

ィングエラーも含めて，そのまま Hytera の製品

に挿入されていたことが判明した。Hytera は，

米国内外で，Motorola の機密かつ独占的技術を

含む無線機を何年にもわたって販売し，米国内

の展示会に定期的に参加して，世界中の顧客に

侵害製品のマーケティングとデモンストレーシ

ョンを行った。Motorola によれば，Hytera は現

在に至るまで，Motorola の営業秘密と著作権で

保護されたコードを不正使用した製品の販売を

続けている。 

そこで Motorola が，2017 年に Hytera を相手

取り，営業秘密の不正利用と著作権侵害を理由

にイリノイ州北部地区連邦地裁に提訴した。そ

して Hytera に対し，Hytera が侵害製品の販売か

ら全世界で得た利益全額の賠償と，侵害製品の

販売の終局的差止めを請求した。損害賠償に関

して Motorola は，2010 年以降の期間につき著作

権侵害に係る損害賠償を，DTSA 施行日（2016

年 5 月 11 日）以降の期間につき営業秘密の不

正利用に係る填補的及び懲罰的損害賠償を請求

した。 
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（2）第 1 審の判断 

（ⅰ）域外適用の可否 

①営業秘密侵害―1837 条 2 項の要件充足性 

第 1 審の連邦地裁は，2020 年 1 月 31 日，1837

条に基づく 1836 条（b）の域外適用の可否，及

び本件における 1837 条 2 項の要件充足性につ

いて判断し，ともに肯定した32）。 

前者の判断内容については，3．（3）で紹介し

たとおりである。 

一方，1837 条 2 項（「違法行為を助長する行

為が合衆国内でなされた場合」）の要件充足性

については次のとおり判示した。 

まず，同項にいう「違法行為（the offense）」

とは，民事上は 1839 条 5 項に定義された「不正

利用」を指すとした。「不正利用」には取得，

開示又は使用が含まれる。DTSA は「使用」を

これ以上定義していないが，先例33）に照らせば，

「使用」とは「営業秘密の保有者に損害を与え

るか，被告を利する可能性のある営業秘密のあ

らゆる使用」を指す。これには，営業秘密を具

現化した商品の販売，製造又は生産における営

業秘密の使用，研究開発の支援又は推進のため

の営業秘密への依拠，営業秘密である情報を用

いた顧客の勧誘などが含まれる34）。 

次に，「助長する行為（act in furtherance）」

につき，先例35）に照らし，違法行為そのものや

違法行為の構成要素である必要はないが，違法

行為が進行中であって，違法行為の実行につな

がるような行為でなければならないとした。そ

れゆえ，作戦が進行する前や完全に完遂した後

に発生する行為は，違法行為を「助長する行為」

には該当しないとする36）。 

以上をもとに，地裁は Hytera の 2 つの行為に

ついて検討している。1 つが，Motorola マレーシ

アのミラーサーバーを通じて米国内の Motorola

の営業秘密にアクセスしダウンロードした行為

（①）であり，もう 1 つが，当該営業秘密を具

現化した製品を米国内の展示会で広告・宣伝・

マーケティングした行為（②）である。 

このうち，①は DTSA 施行日前になされた行

為であるとして除外した。一方，②については，

営業秘密の国内での「使用」に当たり，1839 条

5 項(B)に規定された「不正利用」そのものに該

当するとした。それゆえ，Hytera による米国内

での不正利用の事実は，1837 条 2 項の要件を満

たすのに十分であると判示した37）。 

 

②著作権侵害―前提行為の法理 

次に，著作権侵害については，前述のとおり，

米国著作権法の域外適用を否定した上で，前提

行為の法理に基づき，米国内の侵害行為が先行

し，これと直接関連する侵害行為が外国でなさ

れたといえるかどうかを検討している。 

この点，Motorola は，米国内で生じた先行侵

害行為として，サーバー理論と呼ばれる考え方

に基づき，Hytera が Motorola マレーシアのミラ

ーサーバーを通じて行った著作権で保護された

ソースコードのダウンロード行為を主張した。 

サーバー理論とは，Motorola のデータベース

にはイリノイ州のメインサーバーがあり，それ

が世界中の他のサーバーにミラーリング38）され

ているため，マレーシアのミラーサーバーで行

われたダウンロードは必然的に米国のメインサ

ーバーからのダウンロードを意味する，という

考え方である。 

地裁は，この Motorola の主張を受け入れ，

Hytera が Motorola の米国内のメインサーバー

から著作権で保護されたソースコードを違法に

複製したとして，米国内での先行侵害行為を認

定した。そして，Hytera のいずれの DMR 製品
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もMotorolaの著作権で保護されたソースコード

なしでは機能しなかったと考えられるから，

Hytera による侵害製品の外国での販売行為は，

米国内での先行侵害行為と直接関連する行為と

いえるとした。したがって Motorola は，当該外

国での侵害行為によって生じた損害についても，

回復を求めることができると判断した39）。 

 

（ⅱ）損害賠償 

①陪審に対する説示 

連邦地裁は，2020 年 2 月 14 日，上記の判断

を前提に，損害賠償額の算定を陪審に指示した。 

その際，陪審に対し，営業秘密侵害に係る填

補的損害賠償額には，Hytera が国内外の侵害行

為により得た利益の額もしくはこれらの侵害に

よりMotorolaが失った逸失利益の額を考慮する

ことができる旨，又，Hytera の侵害が故意かつ

害意で行われたと認められる場合には，1836 条

（b）（3）（C）に基づき，填補的損害賠償額とは

別に，当該額の 2 倍を上限とした懲罰的損害賠

償額を付与することができる旨説示した。 

また，著作権侵害に係る損害賠償額に関して

は，前提行為の法理の要件を満たす場合，Hytera

の侵害製品の外国での販売分も考慮することが

できる旨説示している。 

ただし，営業秘密侵害と著作権侵害とで同一

の損害に対する重複賠償を認めることはできな

い旨も説示している40）。 

 

②陪審評決―損害賠償額の認定 

陪審は，評議の結果，本件の損害賠償額につ

き合計 7 億 6,450 万ドルが相当とする評決を下

した41）。 

・2010-2016.5.10 著作権侵害に係る損害賠償

額 1 億 3,630 万ドル（侵害者利益） 

・2016.5.11-2019.6 営業秘密侵害に係る填補

的損害賠償額 2 億 940 万ドル 

（現実損害（市場シェアの低下）1 億 3,580

万ドル，Hytera が回避できた研究開発費用

7,360 万ドル） 

・2016.5.11-2019.6 営業秘密侵害に係る懲罰

的損害賠償額 4 億 1,880 万ドル 

 

③地裁による損害賠償額の減額決定 

評決に対し Hytera が，本件で検討すべきは侵

害者の不当利得（unjust enrichment）であり，こ

れは裁判所が判断すべきエクイティ上の問題で

あるとして，法律問題としての判決と新たな事

実審理又は減額を申し立てた。 

地裁は，Hytera の主張に同意し，陪審評決を

勧告的なものと位置づけて，新たに判断を行っ

た。そして，2021 年 1 月 8 日，陪審が認定した

損害賠償額を減額する決定を下した42）。 

いわく，営業秘密侵害に係る填補的損害賠償

額 2 億 940 万ドルのうち，1 億 3,580 万ドルは，

Motorola の逸失利益ではなく，Hytera が侵害行

為によって得た利益額と認められる（なお，

Motorola の逸失利益は 8,620 万ドルと認定）。

この侵害者利益額 1 億 3,580 万ドルと Hytera の

回避できた研究開発費用 7,360 万ドルとは損害

が重複することになるから，重複賠償に当たる。

それゆえ，侵害者利益額 1 億 3,580 万ドルのみ

が填補的損害賠償額と認められる。陪審が認定

した懲罰的損害賠償額との 2 対 1 の比率は妥当

であり，これに従って懲罰的損害賠償額は 2 億

7,160 万ドルに下方修正される。 

地裁は，著作権侵害に係る損害賠償額につい

ては陪審認定を維持し，結論として，損害賠償

額を合計 5 億 4,370 万ドルへと減額した。 

・2010-2016.5.10 著作権侵害に係る損害賠償
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額 1 億 3,630 万ドル（侵害者利益） 

・2016.5.11-2019.6 営業秘密侵害に係る填補

的損害賠償額 1 億 3,580 万ドル（侵害者

利益） 

・2016.5.11-2019.6 営業秘密侵害に係る懲罰

的損害賠償額 2 億 7,160 万ドル 

 

（ⅲ）終局的差止め，継続的ロイヤリティ 

陪審評決後，Motorola が，米国内外における

Hytera の侵害製品の販売の終局的差止めを申し

立てた。地裁は，上記減額決定に先立つ 2020 年

12 月 17 日，Motorola の差止命令の申立を棄却

する一方，Hytera に対し，侵害製品の販売継続

を認めるための条件として，侵害製品の販売利

益の全額（100％）を合理的なロイヤリティとし

て継続的に支払うよう命じた43）。 

まず，終局的差止めについては，eBay 最判44）

の 4 要件に基づき差止めの可否を判断した。す

なわち，営業秘密侵害が成立する場合でも，終

局的差止命令が認められるためには，原告は，

①回復不能な損害を被ったこと，②当該損害の

回復には金銭賠償等の法的救済では不十分であ

ること，③差止めを認めることで両当事者に生

ずる不利益のバランス，④差止めを認めること

が公益を害しないこと，の 4 点を証明しなけれ

ばならない。しかし本件では，Motorola が被っ

た，あるいは被る可能性のある損害の性質は，

損害賠償によって補償可能なものである。本件

で提出されたMotorolaの損害の分析や定量化に

係る証言を考慮すると，Motorola は，長期の訴

訟プロセスにおける広範な専門家による分析を

通じて将来の損害を定量化できる可能性が高い。

それゆえ，②の要件を満たさず，終局的差止命

令の発令は不公正となるとした45）。 

次に，差止めの発令が不公正となる場合でも，

「裁判所は，その使用が禁止されるはずであっ

た期間，合理的なロイヤリティの支払いを条件

として将来の使用を認めることを命じることが

できる」とする 1836 条（b）（3）（A）（ⅲ）の規定

を検討した。 

地裁は当初，合理的ロイヤリティの額につい

て，両当事者の協議・調停に委ねる旨判示した

が46），調停が不成立に終わり，裁判所の決定に

委ねられることになった。地裁は両当事者及び

専門家の提出資料に基づき，「2019 年 7 月 1 日

以降の，Motorola が具体的に特定した，Motorola

の営業秘密及び著作権を侵害する侵害製品の販

売に対して，無線機 1 台につき 80.32 ドル，中

継器 1 台につき 378.16 ドルの無期限の継続的ロ

イヤリティの支払いが合理的かつ適切である」

と結論づけた47）。この額は，Hytera の侵害製品

の販売利益の全額（100％）に当たる。 

2021 年 9 月，Motorola は地裁に対し，Hytera

に必要なロイヤリティの支払能力又は意思がな

いことを示す証拠を提出して，差止命令の棄却

決定の再考を求めた。しかし地裁がこの申立を

判断する前に，Hytera が控訴を提起した。そこ

で Motorola も，終局的差止命令の棄却決定に対

する交差控訴を提起した。 

 

（3）第 7 巡回区控訴裁判所の判断 

（ⅰ）域外適用の可否 

①営業秘密侵害―共謀罪に照らした「助長す

る行為」及び「違法行為」の解釈 

第 7 巡回区は，1837 条に基づく 1836 条（b）

の域外適用，及び本件における 1837 条 2 項の

要件の充足ともに，地裁の判断を支持した。 

この点，Hytera は，1837 条 2 項は著作権法の

前提行為の法理と同様に解釈されるべきで，

1836 条（b）の適用対象は，米国内でなされた
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「助長する行為」と直接関連する外国の侵害行

為に限られるから，米国展示会でのマーケティ

ングと直接関連しない外国での販売行為には同

項は適用されないと主張した。 

これに対し第 7 巡回区は，次のように述べて

Hytera の主張を斥けた。 

著作権法は域外適用されない。そのため，RJR 

Nabisco 最判の第 2 段階テストの下，原告が外

国での著作権侵害行為によって生じる損害の賠

償を受けるには，特定の因果関係を証明するこ

とが要求されるのである。これに対し，DTSA は

域外適用される。その適用範囲は著作権法より

もはるかに広い。1837 条 2 項について著作権法

の前提行為の法理と同様に解釈すべきとする主

張には理由がない48）。 

「助長する行為（act in furtherance）」という

用語は，連邦法上の共謀罪で繰り返し登場する

用語であり，特に別段の指示がない限り，1837

条 2 項においても，その確立された法的意味を

考慮して解釈を行うのが相当である49）。 

共謀罪の判例50）に照らせば，1837 条 2 項の

「助長する行為」を満たす上で，国内で完遂し

た不正利用がなされることは必要ない。違法行

為を「助長する行為」は，違法行為そのものや

違法行為の構成要素である必要はないが，違法

行為が進行中でなければならない。「作戦」の

進行前や完全な完遂後に発生する行為は，違法

行為を「助長する行為」には該当しない51）。 

また，1837 条 2 項を満たす上で，国内での「助

長する行為」と外国での侵害行為とが直接関連

することといった因果関係も要求されない52）。 

第 7 巡回区は続けて，同項の「違法行為」と

評価しうる不正利用の範囲を検討している。 

「DTSA の下では，不正利用は原告の営業秘

密の被告による最初の取得で始まり終わるわけ

ではない。むしろ『不正利用』には，盗まれた

秘密の被告による違法かつ継続的な『開示又は

使用』が含まれる。1837 条 2 項は，盗まれた営

業秘密の開示又は使用を『助長する行為』が米

国内で発生した場合に満たされる。いったんそ

の要件が満たされれば，1836 条（b）の民事訴権

は，『違法行為』に関連するいかなる外国の行

為にも適用される。単一の刑事共謀罪がその範

囲内で多数の独立に違法な行為を包含し得るよ

うに，1837 条 2 項の『違法行為』も多くの個々

の不正利用行為を含む『作戦』全体を包含する

ことができる。『違法行為を助長する行為が米

国内でなされた』限り，作戦の基礎となる残り

の行為が世界のどこで発生したかにかかわらず，

その違法行為によって引き起こされたすべての

損害の回復を 1836 条（b）及び 1837 条 2 項に基

づき求めることが可能である。」53） 

「本件の Hytera の『違法行為』には，Motorola

の元従業員による最初の違法な取得から生じた

すべての不正利用行為が含まれる。それゆえ，

Motorola は，DTSA の 1836 条（b）の民事訴権

に基づき，窃取された営業秘密を用いた侵害製

品の外国での販売により生じたすべての損害の

回復を求めることができる。」54） 

 

②著作権侵害―サーバー理論の否定 

第 7 巡回区は，地裁が著作権法の前提行為の

法理の適用にあたり，Motorola のサーバー理論

に依拠し，Hytera による Motorola マレーシアの

ミラーサーバーからのコードのダウンロードを

もって米国内における先行著作権侵害行為と認

定した点は，明確な誤りであるとして，地裁の

判断を破棄した。そして，Motorola の著作権の

侵害に基づく損害賠償の範囲を，Hytera による

侵害製品の米国内での販売に限定するよう指示
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して，審理を地裁に差し戻した55）。 

第 7 巡回区が Motorola のサーバー理論を否定

する際に重視したのは，Motorola の専門家が，

国外のミラーサーバーからダウンロードが行わ

れる際に，イリノイ州のメインサーバーから「実

際にダウンロードが行われることの証拠はない」

と認めた点である。Motorola は，ソースコード

がイリノイ州のサーバーからダウンロードされ

たことを示す証拠が存在しないとしても，「国

外のミラーサーバーのいずれかで発生すること

はすべてイリノイ州に送られる」と主張したが，

第 7 巡回区は，国外と国内のサーバー間に典型

的なミラーリング関係が存在することは，「世

界のどこかで作成された違法コピーが必然的に

国内のサーバーからダウンロードされたことを

意味しない」として，この主張を斥けた56）。 

また，Motorola は，控訴審において，著作権

で保護されたソースコードを用いた侵害製品を

米国展示会で宣伝，広告，マーケティングした

行為は，それ自体，米国内での著作権侵害を構

成しないとするHyteraの主張に反論しなかった。

そのため，第 7 巡回区は，前提行為の法理に基

づく侵害製品の外国での販売行為に対する

Motorola の損害賠償請求をいずれも否定し，著

作権侵害に基づく損害賠償の救済範囲を，米国

内でなされた侵害製品の販売行為に限定した57）。 

 

（ⅱ）損害賠償 

①営業秘密侵害に係る填補的損害賠償額 

―侵害者利益の吐き出しと侵害者の貢献利益 

地裁は，営業秘密侵害に係る填補的損害賠償

額について，1836 条（b）（3）（B）（i）（II）に基づ

き，Hytera が侵害製品の世界販売から得た利益

額 1 億 3,580 万ドルを損害額として認定した。 

控訴審では，地裁がこの損害額の算定にあた

り，侵害製品の販売利益に対する侵害者の営業

努力等の独自の貢献を証明する機会をHyteraに

与えず，当該貢献に基づく利益の配分（覆滅）

を考慮しなかった点が問題となった。 

第 7 巡回区は，「侵害者の利益額を，侵害者

自身の正当な努力によって生みだされたものと，

侵害者の違法行為から生じたと主張されるもの

との間で配分する」という考え方は，連邦法の

様々な分野で広く受け入れられたものであり58），

DTSA に基づく侵害者利益額の算定においても，

侵害者の利益額のすべてが営業秘密の不正利用

を主原因とするものではなく，侵害者の貢献に

基づく利益が含まれる可能性を考慮すべきであ

ったとして，地裁判断の誤りを認めた59）。 

もっとも，第 7 巡回区は，下記のような理由

から，上記の誤りは無害であるとして，地裁の

認定した填補的損害賠償額を維持した。 

すなわち，1836 条（b）（3）（B）は，DTSA 下

での填補的損害賠償の代替的な計算方法として，

現実損害と現実損害で考慮されなかった不当利

得の双方を加算した賠償を規定している。これ

によれば，Motorola は自身の逸失利益 8,620 万

ドル（地裁認定）と Hytera が回避できた研究開

発費用 7,360 万ドル（地裁認定）を加算した合

計 1 億 5,980 万ドルが損害賠償額となる。これ

らはいずれも配分の対象とならないため，

Motorola はこの計算式の下で 1 億 5,980 万ドル

全額を受け取る権利があることになる。 

この損害賠償額は，地裁が認定した侵害者利

益額 1 億 3,580 万ドルよりも大きい。Motorola

は交差控訴においてこの差額 2,400 万ドルを求

めていないが，1 億 5,980 万ドルの填補的損害

賠償が利用可能であることは，地裁が侵害者利

益額の計算において侵害者の貢献に基づく利益

を配分しなかったことを無害な誤りにする60）。 
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②営業秘密侵害に係る懲罰的損害賠償額 

―填補的損害賠償額の 2 倍という比率の合憲性 

Hytera は，地裁が 2 億 7,160 万ドルの懲罰的

損害賠償を認容したことは，修正第 5 条の適正

手続条項に違反すると主張した。第 7 巡回区は，

次のように述べてこの主張を斥けた。 

判例上，懲罰的損害賠償額の合憲性は，①被

告の違法行為の非難可能性の程度，②原告の現

実又は潜在的な損害と懲罰的損害賠償額との不

均衡，及び③陪審が認定した懲罰的損害賠償額

と類似事案で課される民事制裁金との差異，の

3 つの観点から判断される61）。 

もっとも，懲罰的損害賠償が法定されている

場合には，適切な制裁に関する立法府の判断に

実質的な敬譲を払うべきである62）。それゆえ，

本件では，第 1 に，連邦法に規定された損害賠

償額の上限が適正手続に合致するかどうか，第

2 に，本件の懲罰的損害賠償額がそれらの法定

限度内に収まるものかどうかを検討する63）。 

1836 条（b）（3）（C）は，営業秘密の不正利用

が故意にかつ害意をもって行われた場合，裁判

所は，1836 条（b）（3）（B）により認められる填

補的損害賠償額の 2 倍を上限として，懲罰的損

害賠償を付与することができる旨規定している。 

このように DTSA は，被告が懲罰的損害賠償

責任を負う場合の要件を明確に規定し，また，

その責任の成立を「故意にかつ害意をもって」

不正利用がなされる場合に限定している64）。 

DTSA はまた，懲罰的損害賠償額の上限を「填

補的損害賠償額の 2 倍」に設定している。2 倍

又は 3 倍を上限とする他の連邦法の増額賠償規

定については事実上その合憲性に疑いがなく65），

DTSA の懲罰的損害賠償規定も同様に解される。 

本件において地裁が認容した 2 億 7,160 万ド

ルの懲罰的損害賠償額は，填補的損害賠償額の

正確に 2 倍であり，DTSA の法定の上限に収ま

っている。したがって，本件の懲罰的損害賠償

命令は適正手続に反しない66）。 

 

③著作権侵害に係る損害賠償額 

―侵害者利益の吐き出しと侵害者の貢献利益 

前述のとおり第 7 巡回区は，Motorola の著作

権の侵害に基づく損害賠償の範囲を，Hytera に

よる侵害製品の米国内での販売に限定した。 

これを受けて Hytera は，損害賠償額をさらに

減額すべく，次のように主張した。米国内での

侵害製品の販売に限定したとしても，地裁の賠

償額は Motorola に過度の補償を与えている。著

作権法上，侵害者は「著作権のある著作物以外

の要因に起因して受けた利益の要素」を証明し

て，侵害者利益額の減額を求めることができる

（合衆国法典 17 編 504 条（b））。 

第 7 巡回区は，Hytera が「著作物以外の要因

に起因して受けた利益」として，自身の貢献に

基づく利益の配分を求めることが可能な点に同

意した。しかし，地裁が Hytera に著作権の侵害

製品の販売利益すべてを吐き出すように命じた

のが，Hytera による利益配分の立証が失敗した

と判断したのか，それとも侵害者の貢献に基づ

く利益配分を認めないという法的誤りを犯した

のか，記録からは明らかでないとして，この点

を再検討するよう，審理を地裁に差し戻した67）。 

 

（ⅲ）終局的差止め 

第 7 巡回区は，本件訴訟における Hytera の行

動に照らすと，永久的差止命令を棄却した地裁

の判断には，再考の余地があるとした。 

いわく，Hytera は本件控訴を提起した後を含

め，6 年にわたる訴訟の大部分において，策略

と欺瞞を続けてきた。具体的には，文書を提出
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する代わりに削除し，研究開発費用を水増しし

た偽造証拠を提出し，証言や事実審理で繰り返

し矛盾する供述を行い，裁判所が命じたロイヤ

リティの支払いを渋り，その資産と支払能力に

関する証拠開示を妨害してきた68）。 

その間，Hytera は，Motorola の主張によれば，

依然としてその著作権で保護されたソースコー

ドと窃取した営業秘密を組み込んだ侵害製品を

世界中で販売し続けている。Hytera の新製品が

Motorola の営業秘密の不正使用を継続している

かどうかは，地裁における法廷侮辱審理手続の

対象となっている。Hytera が中国においてこの

新製品がMotorolaの知的財産を侵害していない

ことの確認を求める訴訟を密かに提起していた

事実が判明したため，地裁は，法廷侮辱審理手

続において Hyteraに対し中国での訴訟追行や執

行の停止を命じる外国訴訟差止命令（anti-suit 

injunction）を発した。しかし，Hytera がこれに

違反して同訴訟を追行したため，当該法廷侮辱

に係る制裁が，本法廷に係属中の後続控訴にお

いて緊急申立ての対象となった69）。 

以上に照らせば，地裁は，永久的差止命令の

棄却決定について，上述した新たな証拠に照ら

して再審理することが求められる70）。 

 

5．検討 

（1）域外適用の可否 

（ⅰ）法規からのアプローチの採用 

わが国からみた場合，第 7 巡回区控訴裁判所

判決（以下，本判決）の 1 つの意義は，本判決

が，営業秘密や著作権の越境侵害事案について，

準拠法選択の問題としてではなく，DTSA や著

作権法の国際的適用範囲（域外適用）の問題と

して論じていることである71）。ここでは，渉外

的な法適用関係の規律手法をめぐる 2 つのアプ

ローチのうち，①法律関係からのアプローチで

はなく，②法規からのアプローチが採られてい

る点に特徴がある72）。 

前者①は，法律関係から出発し，ある法律関

係に適用される法はいずれの国の法であるかを

探求する手法である。わが国では主に「私法」

の領域で用いられてきた（通則法に基づく準拠

法選択）。一方，後者②は，実質法規から出発

し，この法規の適用範囲は地理的にどこまで及

ぶのかを探求する手法である。わが国では主に

「公法」の領域で用いられてきたが，2023 年改

正において 19 条の 3 が営業秘密に係る民事法

規の適用範囲を規定したことで，本判決と同様

のアプローチを採用するに至った。 

 

（ⅱ）DTSA の適用範囲 

本判決はまた，DTSA，著作権法ともに，その

域外適用の可否について，RJR Nabisco 最判の 2

段階テストに基づいて判断されることを明らか

にした点でも重要な意義を有する。 

本判決は，DTSA が第 90 章に追加した 1836

条（b）の民事規定につき，第 1 段階テストに照

らし，域外適用否定の推定を覆すほど明確かつ

積極的に域外適用を意図した規定であると判断

した。本判決がその根拠としたのが，1837 条の

文言と，DTSA 第 5 条及び第 4 条に示された越

境侵害に対する議会の懸念である。 

学説でも，同様の理由から，DTSA の域外適

用を肯定する見解が有力であった73）。本判決の

解釈は，法文に忠実な解釈であり，「第 1 段階

テストの適用のあり方を示す堅実で称賛に値す

る」ものと評価されている74）。 

これに対し，DTSA に著作権法，特許法，商

標法よりも広い適用範囲を与えることは問題で
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あるとする見解もある75）。しかし，議会が異な

る法律に対して異なる政策を選択することは不

自然なことではない。連邦営業秘密法は，国際

礼譲や行為者の予測可能性にも配慮し，国内と

の一定の関連性を要求した上で，域外適用を明

文で規定している。同様のことは，わが国の 19

条の 3 にも当てはまる76）。他の知的財産法の適

用範囲と異なるからという理由で DTSA の域外

適用を否定することは妥当とは解されない。 

 

（ⅲ）著作権法の適用範囲 

次に，本判決が第 1 段階テストに照らし，著

作権法の域外適用を否定した点には異論がない。

ただし，本判決がその根拠として特許権の消尽

に関する Impression 最判の傍論を引用した点は，

誤解を招きやすいように思われる77）。 

一方，本判決が第 2 段階テストにおいて，著

作権法の焦点となる行為が米国内で行われたか

の検討を行わず，RJR Nabisco 最判以前の法理で

ある前提行為の法理に依拠した点には，議論が

ある。確かに，前提行為の法理自体は，第 2 段

階テストの下，米国内での特許権侵害行為に基

づき外国で発生した逸失利益の賠償を肯定した

WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., 585 

U.S. 407 (2018)と類似した見解であるとされる。 

もっとも，WesternGeco 最判は，外国で特許発

明に係る装置の組み立てがなされることを意図

して米国内で又は米国から特許発明の専用部品

を供給する行為を特許権侵害と規定する特許法

271 条（f）（2），及び，損害賠償を規定する 284

条の焦点となる行為の検討から始めている。そ

して，前者の焦点は米国における供給行為，後

者の焦点は侵害であるとし，被告による部品の

供給行為及び特許権侵害がともに米国内で行わ

れていることから，特許発明に係る装置が外国

で使用されたことにより生じた逸失利益も，284

条の許容される国内適用に基づく損害賠償の対

象となると判断している。 

本判決においても，こうした第 2 段階テスト

の判断枠組みの下で，前提行為の法理がどのよ

うに位置づけられるのかを明らかにする必要が

あったと指摘されている78）。 

 

（2）DTSA の域外適用に基づく損害賠償 

本判決は，営業秘密の不正利用が米国外で行

われる場合でも，当該不正利用を助長する行為

が米国内でなされた場合には，1837 条 2 項に基

づき，営業秘密の不正利用に係る民事的救済規

定 1836 条（b）（3）が域外適用され，損害賠償や差

止めの対象となりうることを明らかにしている。 

1837 条 2 項は，「その違法行為を助長する行

為が米国内でなされた場合」，第 90 章に定める

規定が，米国外で生じた違法行為に対しても適

用される旨規定している。しかし，「違法行為」

「助長する行為」の意味や両者の関係，1837 条

2 項を満たす場合に 1836 条（b）（3）（B）に基づい

て損害賠償を請求しうる「違法行為」の範囲や

1836 条（b）（3）（C）に基づく懲罰的損害賠償請求

の可否等については，不明確であった。 

本判決はこれらの点について，第 7 巡回区の

立場を示した先例として重要な意義を有する。 

本判決はまず，「違法行為」とは，民事上 1839

条 5 項に定義された「不正利用」を指すとする。

「助長する行為」とは，不正利用が進行中の行

為であって，不正利用の実行につながるような

行為を指し，完遂した不正利用であることやそ

の構成要素であることは必要ないとする。 

また，「違法行為」は進行中の不正利用の全

体を含み，営業秘密の最初の不正取得のみなら

ず，それ以降の違法かつ継続的な開示又は使用
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をすべて含むとする。 

次に，この一連の不正利用が進行する中で，

盗まれた営業秘密の開示又使用を「助長する行

為」が米国内でなされたといえれば，1837 条 2

項は満たされるとする。本件では，Hytera がマ

レーシアで不正取得したMotorolaの営業秘密を

用いて侵害製品を製造し，これを世界中で販売

する中で，米国の展示会に参加し，当該侵害製

品の広告宣伝やマーケティングをした行為が

「助長する行為」に該当するとされた。 

そして，このように 1837 条 2 項が肯定され

ると，米国外でなされた一連の不正利用の全体，

つまり世界中でなされた侵害製品の販売行為の

全体が，米国内の「助長する行為」との関連性

にかかわらず，1836 条（b）（3）（B）（C）に基づく填

補的及び懲罰的損害賠償の対象となると判断さ

れた。これは，DTSA の適用範囲が域外に拡大

された結果，その範囲内で生じた不正利用に係

る損害については損害賠償の対象となることに

よる。この点で，国内適用を前提とした著作権

法の前提行為の法理とは異なる。 

以上の点は，わが国の 19 条の 3 の適用事例

における損害賠償額の算定のあり方や，損害額

の特則の適用を考える上でも参考となる。 

 

（3）DTSA の域外適用に基づく差止め 

最後に，本判決は，DTSA の域外適用に基づ

く差止めの課題も示唆している。営業秘密侵害

の成立が認められる場合に，1836 条（b）（3）（A）

に基づき終局的差止めが当然に認められるわけ

ではない。営業秘密侵害事件でも eBay 最判の 4

要件に基づいて差止めの可否が判断される。地

裁は，金銭賠償のみでは救済として不十分とは

いえないとして差止めを否定し，代わりに 1836

条（b）（3）（A）（ⅲ）に基づき継続的な合理的ロ

イヤリティの支払いを命じた。一方，本判決は，

Hytera に当該命令の遵守を期待できないとして，

差止棄却決定の再考を求めている。 

もっとも，域外での侵害製品の販売の差止め

を命じても，Hytera がこれに従うとは限らない。

外国において当該命令の執行が認められるかは，

当該外国の判決承認ルールによる。そのため，

連邦裁判所は，当該命令に従わない被告に対し，

民事法廷侮辱に基づく制裁金を科すことで当該

命令の実効性を持たせる工夫をしている。わが

国でも間接強制によって域外的差止判決の実効

性を持たせる工夫が考えられよう。 

本稿が今後の議論の呼び水になることを願う。 

 

 

 

 
注） 
1） 詳しくは，山根崇邦「国境を越える営業秘密侵害と 2023

年（令和 5 年）不正競争防止法改正―営業秘密に関

する訴えの管轄権および不正競争防止法の国際的適用

範囲―」別冊パテント 31 号 199-200 頁（2025 年）。 
2） 改正の検討過程につき，山根・前掲注 1）199 頁以下。 
3） 山根・前掲注 1）209-211 頁。 
4） 山根・前掲注 1）213 頁。 
5） Motorola Sols. v. Hytera Commc’ns Corp., 108 F.4th 458 (7th 

Cir. 2024). 
6） Victoria A. Cundiff, The Courts Take Closer Look at Trade 

Secret Remedies 2024, 20241209A NYCBAR 305, at 14. 
7） 本節につき，山根崇邦＝有識者連携ワーキンググルー

プデータ戦略チーム「国際的侵害事案における営業秘

密保護に関する日米比較と国内外データ法制動向（そ

の 1）」知財管理 74 巻 5 号 565 頁（2024 年）の記述を

一部利用している。 
8） 経済スパイ法（EEA）について詳しくは，PAUL F. ENZINNA, 

THE ECONOMIC ESPIONAGE ACT: A PRACTITIONER’S HAND-

BOOK (American Bar Association, 2017); Rochelle Cooper 
Dreyfuss & Orly Lobel, Economic Espionage as Reality or 
Rhetoric: Equating Trade Secrecy with National Security, 20 
Lewis & Clark L. Rev. 419 (2016); James H.A. Pooley, Mark 
A. Lemley & Peter J. Toren, Understanding the Economic 
Espionage Act of 1996, 5 Tex. Int. Prop. L.J. 177 (1997). 邦
語文献として，玉井克哉「米国経済スパイ法・再訪」信

州大学経法論集 16 号 131 頁（2024 年），玉井克哉「米

国経済スパイ法（その 1）（その 2・完）」知財管理 64 
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巻 9 号 1315 頁，10 号 1493 頁（2014 年），中川正浩「米

国『経済スパイ法』概略」警察学論集 70 巻 1 号 81 頁

（2017 年）等。 
9） 営業秘密防衛法（DTSA, Pub. L. 114-153）は，以下の全

7 条からなる。 
第 1 条 略称 
第 2 条 営業秘密の窃取に対する連邦管轄権 
第 3 条 営業秘密の窃取に係るエンフォースメント 
第 4 条 海外で発生した営業秘密の窃取の報告書 
第 5 条 議会の認識 
第 6 条 ベスト・プラクティス 
第 7 条 政府に対する又は裁判所提出書類における

営業秘密の開示行為の免責 
このうち，第 90 章に新たに追加すべき民事実体規定

を定めているのが，第 2 条及び第 7 条である。すなわ

ち第 2 条は，営業秘密訴訟に係る連邦管轄権の付与，不

正取得された営業秘密の拡散・伝播や証拠破壊を迅速

に防ぐための一方的差押え制度の創設，営業秘密の不

正利用に対する民事的救済（差止，損害賠償等）の整備，

「不正利用」「不正の手段」の定義の挿入等を規定して

いる。また，第 7 条は，内部告発を目的とした企業情報

の政府または弁護士への開示行為の免責制度の導入に

ついて規定している。DTSA について詳しくは，SHARON 

K. SANDEEN & ELIZABETH A. ROWE, TRADE SECRET LAW IN A 

NUTSHELL (3rd ed, West Academic Publishing, 2024); R 
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