
知　財　管　理　Vol. 72　No. 5　2022 649

　抄　録　米国でビジネスを行う場合，米国の民事訴訟の当事者となる可能性が少なからずあり，日
本企業は日本の訴訟制度とは異質の証拠開示制度「ディスカバリ」に戸惑いを感じます。本稿ではディ
スカバリ制度における当事者の開示義務，その例外である弁護士・依頼者間の秘匿特権，およびワー
クプロダクトの法理について概説し，秘匿特権等を利用することによってどのような文書を開示から
保護できるかについて，仮想事例を用いて分析します。
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1 ．	はじめに

米国でビジネスを行う場合，ディスカバリ制
度を念頭において書面の作成やメールでのやり
とりを行うことが重要になります。日本の民事
裁判では，原則として当事者が自ら保有する有
利な証拠を提出する制度となっています。しか
し，米国の民事裁判では，当事者および訴訟に
関わっていない第三者であっても，訴訟当事者
から訴訟に関連する文書や物の開示請求があっ
た場合，その請求に応答しなければならない義
務があり，これに違反すると重大な制裁が科さ
れる可能性があります。
しかも，米国とは一切関係のない，日本での

メールのやりとりや日本で作成した文書であっ
ても，日本企業が米国の民事裁判の当事者と
なってしまうと，それらの文書を開示する義務
が生じます。
一方で，米国の民事訴訟には，このような文

書開示の原則に対する例外として，秘匿特権や
ワークプロダクトの法理という，日本にはない
制度があります。
本稿では，自社製品を購入し，これを搭載し
て販売している顧客から，他社（米国企業）の
特許を侵害していないかの確認を求められた日
本企業を事例として取り上げ，ディスカバリ制
度の概要を説明しながら，リスクを軽減できる
対応方法をご紹介します。

2 ．		仮想事例～米国特許侵害について
の問い合わせ

機械製品「Widget」を企業向けに販売して
いるＡ社の営業担当者である山田氏は，取引先

 ＊  弁護士（日本・NY州・ワシントンDC）　 
Yugo NAGASHIMA

 ＊＊  弁護士（日本・NY州）　Daisuke YUKI

米国特許侵害訴訟の基本
──事例解説 米国ディスカバリ制度， 
秘匿特権，ワークプロダクト──
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の顧客Ｂ社から「弊社製品のクミコンデールに
搭載しているＡ社さんのWidgetだけど，添付
の特許を侵害していないか確認して欲しい」と
いう内容のメールを受領しました。
Ｂ社のメールには，米国企業Ｃ社の米国特許

（以下，「Ｃ社特許」）が添付されていました。
文系出身の山田氏は，技術部の担当者に確認す
ればわかるだろうと思い，同僚で技術部所属の
川野氏に，「Widgetについて問合せがありまし
た。添付の特許を侵害してないか確認しても
らってもよいですか。」と社内メールを送りま
した。
メールを確認した川野氏は，添付の特許の明
細書と特許のクレームを確認し，山田氏に「送っ
てもらった特許ですけど，うちのWidgetの技
術に似ていますね，ちょっと心配かも。たしか，
特許は知的財産部が担当部署だから，知財部に
聞いた方がよいと思います。」と返信しました。
川野氏からの返信を受けて，山田氏は同社知
財部の伊地知氏に「Ｂ社から添付の特許を侵害
しているかどうかについての問い合わせがあり
ました。知財部の方で確認してもらってもよろ
しいでしょうか。」という内容のメールを送り
ました。伊地知氏は，Ｃ社特許の分析を行い，
Widgetは同特許のクレームに抵触するかどう
かは検討が必要だが，既存の技術と文献に照ら
してＣ社特許記載のクレームは無効という結論
に至りました。後日，伊地知氏は，山田氏に，「Ｃ
社特許について分析しました。この特許は無効
だから大丈夫です。」という内容のメールと分
析メモを送りました。伊地知氏の分析メモには，
「クレームの侵害については，不透明な部分が
あるが，特許が無効なのでWidgetに影響なし。」
と記載されていました。
なお，伊地知氏は技術部出身の中堅社員で，
英語も堪能ですが，弁護士・弁理士の資格は保
有していません。
山田氏はＢ社に，「先日お問合せ頂いた，

Widgetの特許侵害の件ですが，Ｃ社特許は無
効なので，心配ありません。」と回答し，Ａ社
はWidgetの販売を継続しました。
その数か月後，Ｃ社はＢ社の製品「クミコン
デール」がＣ社特許を侵害しているとして，Ｂ
社の米国子会社を米国デラウェア州の連邦地裁
に訴訟を提起しました（以下「本件訴訟」とい
います。）。Ｂ社は，山田氏に改めてメールを送
り，クミコンデールが搭載しているWidgetが
侵害製品であるとして，A・Ｂ社間の基本取引
契約書の知的財産侵害の補償条項に基づき，訴
訟対応の協力を求めました。
山田氏は，Ｂ社への契約上の義務を果たすた
め，伊地知氏が作成した分析メモを添付し，「Ｃ
社特許は無効だと考えております。貴社の知的
財産部にて内容を確認頂ければ幸いです。」と
のメールをＢ社に送りました。
数か月後，Ｃ社は訴状を訂正し，Ａ社を本件
訴訟の共同被告として追加しました。さらに４
か月ほど経過した頃，Ｃ社からＡ社に対し，「Ｃ
社特許に関するＡ社内での一切のやり取りおよ
び同特許に関連してＡ・Ｂ社間で行われた一切
のコミュニケーション」に関する文書開示請求
が届きました。
この文書開示請求に対し，Ａ社とＢ社は何を
開示しなければならないでしょうか。

3 ．	ディスカバリ制度

ディスカバリとは，訴訟の当事者および第三
者から訴訟の証拠となる文書，物や証言等の情
報を得るための裁判手続きです。米国では，ト
ライアル（陪審員の前で行う裁判）の準備手続
きとして，当事者双方が証拠収集を行います。
日本の民事裁判では，原則として，当事者が
自ら保有している証拠を提出し，例外的に裁判
所の命令で相手方から文書の証拠を引き出すこ
とができます。米国の民事裁判では，武器対等
の原則，つまり当事者双方や第三者が持ち合わ
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せている証拠を出し尽くして陪審員が事実認定
を行うという前提の下で裁判が行われます１）。
そのため，米国では，当事者が求める証拠は関
連性がある限り自己に有利か不利かにかかわら
ず，原則全て相手方当事者に開示し，例外に該
当する場合にのみ証拠の開示を拒否できます。
証拠の開示といわれても，ピンとこないかも
しれませんが，ディスカバリは対応を求められ
る企業に対して金銭的，時間的，さらには作業
的な負担を強いる作業になります。
特に，故意侵害が争点となる特許侵害訴訟等
では，主張特許の検討に関連していた社員全員
の電子メールのうち，主張特許もしくは原告企
業と関連のあるもの全てを開示せよと求めてく
る場合が一般的です。米国特許は20年で権利期
間が満了するため２），場合によっては過去十数
年分のメールを確認する必要が生じます。一般
のビジネス・パーソンの１日の送信メール数は
約14通で受信メール数は約50通だと言われてい
ます３）。つまり，10年分のメールを分析すると
なると１人あたり23万3,600通分のサーバー容量
を確保しなければなりません。また，添付され
ている資料の容量を含めると，場合によっては
数テラバイトの容量を保管するデータホスティ
ングサービスに月額数千ドルから数万ドルの費
用を支払わなければなりません。
個人の電子メールおよび電子データは，その
まま提出されるわけではありません。キーワー
ド検索の対象となった電子データは，米国弁護
士によって関連性や後述する秘匿特権，内容の
重複が無いか等が精査されます。この弁護士の
精査にかかる時間とコストが米国訴訟の費用を
高額にする要因の一つです。証拠開示のタイミ
ング，対象電子データの量，電子メールの言語
等によって弁護士費用に差は出ますが，ディス
カバリでかかる弁護士費用は安くて約370,000
ドル，高額なものになると約3,500,000ドルとな
るというデータもあります４）。

さらにディスカバリの証拠開示は文書に留ま
らず，当事者は相手方または第三者に対して証
言をするよう求めることができるデポジション
（証言録取）手続きがあります。デポジション
手続きは，当事者の一方が相手方または第三者
に対して証言を求めることができるというもの
で，特許連邦訴訟では１日最大７時間（日本人
が対象の場合，通訳の時間を考慮し，さらに長
期化する場合もあります）にも及ぶ非常に負担
が重い手続きです５）。この手続きは，裁判官の
関与なしに当事者の代理人主導で行われます。
また，証人として出席が求められた者は，一般
事実証人であれば，自らが知る範囲での事実を
証言します。会社の代表者として指定された証
人は，事前に通知された質問事項について，社
内の情報に基づき質問に回答できるよう準備す
る必要があります６）。これらのデポジション手
続きの準備もまた，弁護士主導で行われるため，
費用がかかります。さらに，証人となる社員の
デポジションの準備の時間，会社代表者として
の証人であれば事前に通知された質問事項につ
いての調査等も求められているため，会社に
とって大きな作業負担になります。
ディスカバリの際に資料を提出しなかった

り，デポジションにて回答を拒否したりした場
合，裁判所から何らかの制裁を受ける可能性が
あります。裁判所がどのような制裁を科すかは，
証拠または証言の重要性，それまでの当事者の
訴訟態度等を踏まえ，最終的には裁判所が裁量
によって判断します。制裁の内容は幅広く，軽
いものでは相手方の弁護士費用の負担，当事者
および代理人弁護士に対する過料，証拠・証人
の提出制限などがあり，重いものになると訴
状・答弁書の取消しによる敗訴ペナルティーや
証人に対する刑事罰を科すことすらあります。
米国では，訴訟の勝ち負けに関係なく，当事

者が自らの代理人の弁護士費用を負担しなけれ
ばならないのが原則です７）。但し，特許侵害訴
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訟においては，「例外的な」ケースにおいて，
弁護士費用を敗訴者に負担させることができま
す８）。しかし，弁護士費用を敗訴者に負担させ
るケースは，当事者の主張の実質的強さ，また
は訴訟遂行の方法が他の事件と比較して「際
立っている」と判断された稀な場合であり，敗
訴者負担を認めるかどうかの最終的判断は第一
審裁判所の裁量に委ねられています９）。よって，
どんなに不当な訴訟を起こされたと思っても，
その不当性が裁判所からみて際立っていないか
ぎり，弁護士費用の返還を相手方に求めること
ができません。
これらの負担に加えて，ディスカバリは日本

企業にとって大きな落とし穴があります。証拠
開示の重要な例外である秘匿特権やワークプロ
ダクトの法理が，日本にはない概念ということ
もあって，これをうまく活用できないため，社
内の分析や社内用に書いた電子メールが開示さ
れ，相手方に曲解され，デポジションや公判に
おいて証人が不利な立場に追い込まれるリスク
が生じます。
このような状況を減らすためにも，弁護士・
依頼者間の秘匿特権やワークプロダクトの法理
を十分に理解し，今後の社内コミュニケーショ
ンや社内の特許関連の分析に活用することが重
要です。

4 ．	秘匿特権

秘匿特権は，依頼者からの質問に対する弁護
士の法的助言および弁護士が法的助言するにあ
たって行った依頼者とのコミュニケーションを
ディスカバリの対象外とする権利です。米国で
は「アトーニー・クライアント・プリビレッジ 
（Attorney -Client Privilege）」と呼ばれていま
す。
秘匿特権は，依頼者が弁護士に不利な事情を
隠すことなく，真摯かつ率直なコミュニケー
ションをとり，的確な助言を受けることで司法

行政が遵守されることを目的としています10）。
要は，弁護士との法律相談がディスカバリに
よって相手方に開示されてしまうと，依頼者は
自分に不利に働く情報を弁護士に説明しなくな
るおそれがあり，弁護士が適切な法的助言を行
えなくなるという社会的な不利益を回避するこ
とを目的としたディスカバリの例外措置となっ
ています。
では，弁護士と依頼者の間で交わされるやり
取りや会話の全てが秘匿特権によって保護され
るのかというと，そうではありません。秘匿特
権の対象は①弁護士と依頼者の間で行われた，
②機密の（公開されていない），③コミュニケー
ションで，④法的助言を求めるため，または法
的助言を与えるためのものに限られます。
日本企業の米国訴訟対応では，知財部または
法務部と事業部の間で行われるコミュニケー
ションが秘匿特権の対象となるかが争点となり
ます。例えば，メールが弁護士宛のものでなく
とも，弁護士に向けられた法的助言を求める内
容のやり取りで，実際に弁護士へ助言が求めら
れたものであれば，秘匿特権による保護が認め
られる場合もあります。しかし，秘匿特権は弁
護士と依頼者のやり取りを保護するという原則
があることから，できれば企業内弁護士を介し
て行うか，法律的な助言を求める内容のメール
は法務部又は知財部の窓口の担当者を介して行
う社内の指針を確定しておくことによって，不
要なディスカバリの争いを回避できることがで
きます。
また，秘匿特権は，依頼者ではない第三者に
開示することによって，放棄されたと扱われま
す。例えば，弁護士からの法的助言の内容が記
載されたメモを取引先に開示したり，その内容
の詳細を伝えてしまったりすると，秘匿特権は
放棄されたことになります。なお，例外として，
共通利害契約等を締結することによって，秘匿
特権を放棄することなく，特定の第三者に弁護
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士からの助言を共有できる方法があります。
秘匿特権で特に気を付けなければならないの

は，コミュニケーションが「法的助言を求める
もの，または弁護士からの法的助言に関連する
もの」でなければならないということです。し
たがって，弁護士とのやり取りの主たる目的が
法的な助言を求めるものではなく，ビジネスの
助言を求めることである場合，秘匿特権によっ
て保護されない可能性があります11）。例えば，
ディスカバリを完全に理解していない従業員
が，メールの内容が法的な助言を求めるものか
どうかを検討せずに「Privileged」と記載し，
特権で保護されると考え，不利な内容を書いて
しまうことがありますが，これは非常に危険で
す。単に弁護士宛のメールに「Privileged」や
「Attorney -Client Privilege」と記載すれば，そ
の記載を以て秘匿特権が認められ，ディスカバ
リの対象外となる，というわけではありません。
秘匿特権をより確実に保護するには，可能であ
れば，法的助言を求めるものとその他のビジネ
ス助言を求めるものを分けて送ることがベスト
プラクティスに繋がります。

5 ．	ワークプロダクトの法理

秘匿特権に加え，ワークプロダクトの法理と
いうものがディスカバリの例外として認められ
ています。秘匿特権は，弁護士と依頼者のコミュ
ニケーションの秘匿性を保護するのに対し，
ワークプロダクトは「訴訟・紛争を見越して」
作成された資料をディスカバリから保護する法
理です12）。ワークプロダクトの法理の目的は，
弁護士が準備している訴訟戦略や法律構成等，
「弁護士の心証」（attorney’s mental impressions）
への不要な詮索をさせないことによって，正義
の促進のみならず，依頼者の利益を保護するこ
とにあります13）。
ワークプロダクトの法理は，秘匿特権とは似

て非なるものです。まず，保護対象は訴訟を見

越して作成された資料です。例えば，弁護士と
のコミュニケーションでない文書でも，訴訟の
ため，または，法的な紛争を見越して社内の従
業員又は企業で雇ったコンサルタントが作成し
た資料は，ワークプロダクトの法理によって保
護されます14）。もちろん，訴訟のために訴訟代
理人である弁護士が作成した資料についても
ワークプロダクトの法理の保護対象となります。
ワークプロダクトの法理と秘匿特権の大きな
違いは，開示への実質的な必要性があり，相手
方が他に情報を得る手段が無い場合，裁判所が
ワークプロダクトの法理で保護されている情報
の開示を認めることができるという点です15）。
例えば，裁判中に重要な証人が病気によって亡
くなってしまい，証人尋問ができなくなったと
しましょう。仮に，紛争の一方当事者の代理人
が事前にその証人とインタビューを行い，その
やり取りをメモとして残していた場合，インタ
ビューを行えなかったもう一方の当事者は，開
示への実質的な必要性があるとして，裁判所に
メモを開示するよう求めることができます。こ
の場合，裁判所は証人とのインタビューにおけ
る問答の事実に関連する部分だけの開示を認め
ることでしょう。ただし，そのメモに弁護士又
は法務部の従業員が記載した紛争に関する心
証，法的意見および訴訟戦略に関する情報が記
載されている場合，それらの部分については，
秘匿特権の保護が及ぶため，開示する必要はな
いと判断されます。
企業法務の観点から気にすべきことは，米国
訴訟または紛争を前提に作成している資料につ
いては，ワークプロダクトの法理によって保護
される可能性があるため，「Work Product」等
の注意書きをしておくか，法務部または知財部
が共有した訴訟に関する通知に従って保存する
ことがベストプラクティスになります。
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6 ．		実際の対応方法～仮想事例へのあ
てはめ

ディスカバリ制度やディスカバリ例外を踏ま
え，Ａ社とＢ社は何を開示しなければならない
かお分かりになりましたでしょうか。
まず，Ａ社は，Ｂ社から届いた山田氏宛メー
ル，添付のＣ社特許，山田氏と川野氏のメール
のやりとり，山田氏と伊地知氏のメールのやり
とり，伊地知氏の分析メモ，山田氏のＢ社宛回
答メール，山田氏がＢ社に送った分析メモを添
付したメールおよびそのほかＡ社内部でＣ社特
許が検討されている文書を開示することになり
ます。
次に，Ｂ社は，山田氏宛のメール，Ａ社宛の
補償条項に基づく訴訟対応の協力を求めるメー
ル，および山田氏からＢ社宛に送られた分析メ
モを添付したメールを開示することになりま
す。
Ａ社内のメールのやり取りでは，「うちの
Widgetの技術に似ていますね，ちょっと心配
かも。」等，Ａ社に不利な内容のものがあります。
これらについて，山田氏や川野氏がディスカバ
リ制度を理解していれば，このような内容を書
面に残さず，電話でのやり取りで済んだかもし
れません。Ａ社の社内分析メモについては利害
共通契約をＢ社と締結した上で，紛争を見越し
て作成された「ワークプロダクト」資料だと明
記していれば，ワークプロダクトの法理を活用
し，分析メモの開示を回避できたかもしれませ
ん。この仮想事例では，Ａ社Ｂ社ともに自らに
不利な情報をディスカバリ制度によって提出せ
ざるを得ないことになります。

7 ．	おわりに

米国という市場でビジネスをするかぎり，米

国訴訟とその手続きの一部であるディスカバリ
は避けて通れないものです。ディスカバリに
よって不利益を被る企業には，ディスカバリを
理解せず，ベストプラクティスを意識した社内
指針を設定していないケースが多くみられま
す。本稿では，ディスカバリ入門編という形で，
ディスカバリとその例外の簡単な説明をしまし
た。これを機に，是非とも法務部・知財部以外
の事業部や開発部とも本内容を共有いただき，
社内の法務・知的財産の情報管理に役立てて頂
ければ幸いです。
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