Lizenzvertrige mit japanischen Gesellschaften

Peter Rodatz

1. EINLEITUNG

Dieses Referat befafit sich in erster Linie mit Lizenzvertragen an japanische Lizenz-
nehmer. Man konnte deshalb der Auffassung sein, dal es mindestens zehn Jahre zu spit
gehalten wird, weil das deutsche Lizenzangebot nicht mehr in Ubereinstimmung steht
mit dem japanischen Lizenzbedarf.

Das hat natiirlich mit der technologischen Entwicklung zu tun, die in Japan zumin-
dest auf einigen Gebieten schneller abliuft als in Deutschland. Ein solches Referat
rechtfertigt sich aber aus einem anderen Grund:

Die deutsche Industrie wird ihre Priasenz in Japan ausbauen miissen, und zwar mit
Hilfe deutscher Technologie, die so schlecht, wie es nach meiner Eingangsbehauptung
den Anschein haben konnte, auch nicht ist. Die Deutsche Industrie- und Handels-
kammer in Japan meldet fiir 1992 sogar noch DM 311 Mio. deutsche Einnahmen aus
Japan und nur DM 175 Mio. deutsche Ausgaben an Japan fiir Patente und Lizenzen. Fiir
die Weitergabe dieser Technologie miissen Regeln eingehalten werden, die im Bereich
des Steuerrechts, und dort der Verrechnungspreisregeln, von zunehmender Bedeutung
sein werden. Die Tochtergesellschaft eines groen Schweizer Chemie-Unternehmens
hat eine Steuernachforderung wegen Nichteinhaltung dieser Verrechnungspreisregeln
von umgerechnet etwa DM 40 Mio. erhalten - das macht deutlich, daf} die japanischen
Steuerbehorden von ihrem Besteuerungsrecht voll Gebrauch machen wollen.

Wie haufig ist ja gerade das Steuerrecht der Priifstein dafiir, ob Vertrage »richtig«
auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht sind. Ich werde versuchen, in meinem Referat
auch diese Gesichtspunkte zu beriicksichtigen.

2. GRUNDLAGEN

Der japanische wirtschaftliche Erfolg nach dem Zweiten Weltkrieg kann ohne den
ZufluB auslandischer Technologie nicht gedacht werden. Von anderen ohne Scheu und
unter Ausnutzung des vollen Angebots zu lernen, ist Teil der japanischen Kultur. Der
Aufschwung mit Hilfe eines Technologieimports wurde wie schon nach der Offnung
des Landes im vorigen Jahrhundert nach dem letzten Kriege sehr genau orchestriert;
ermoglicht wurde das durch die extreme Devisenknappheit, die die japanische Regie-
rung zwang, die wenigen Mittel zu kontingentieren und nur dort einzusetzen, wo der
Nutzen eindeutig war. Beeinflut wurde auch die Gegenleistung, sprich die Lizenz-
gebithr, so daB die japanische Industrie relativ billig Know-how und Lizenzen an
Schutzrechten erwerben konnte. Dabei war eines der kurzfristig angestrebten Ziele, mit
Hilfe der Lizenzen Exporte zu fordern, um so die Devisen fiir die Lizenzgebiihren zu
verdienen. Langfristig sollte die japanische Industrie auf den technologischen Stand der
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industrialisierten Linder gebracht werden - dazu gehorte Japan bis in die Mitte der
sechziger Jahre jedenfalls nicht in vollem Umfang. Mit Hilfe der Devisenbewirt-
schaftung wurde also auch Industriepolitik betrieben.

Das letzte Ziel, die Wettbewerbsfihigkeit der japanischen Industrie ganz allgemein
zu stirken, hat auch dazu gefiihrt, daB Lizenzvertrdge in Japan eine andere Bedeutung
haben als zum Beispiel in Europa: Lizenzvertrige sind keine Vertridge zur bloB vor-
iibergehenden Nutzung von fremder Technologie, sondemn technische Hilfsvertrige
(technical assistance agreements) zum Aufbau einer wettbewerbsfdhigen japanischen
Industrie oder eines wettbewerbsfahigen Betriebes. Das bedeutet fiir die tigliche Praxis,
daB einer der entscheidenden Griinde fiir den Abschlufl eines Lizenzvertrages der
Umstand ist, daB die Lizenzproduktion in hiufig nur unwesentlich verinderter Form
nach Ende des Lizenzvertrages fortgesetzt werden kann, und zwar weitgehend unter
Weiterbenutzung des erworbenen Know-how, aber ohne die Belastung mit Lizenz-
gebiihren und Exportbeschrinkungen. Da bis in die sechziger Jahre die Regierung meist
nur eine siebenjihrige Laufzeit der sogenannten Technical Assistance Agreements
genehmigte, waren jedenfalls theoretisch die Weltmirkte nach relativ kurzer Zeit offen.
Das wirkt im Denken der Japaner nach.

Der Vorteil lag natiirlich nicht nur bei den Japanern. Auslidndische Lizenzgeber
haben oft gut verdient und eigene Forschungstitigkeiten durch die Lizenzgebiihren aus
Japan (mit-)finanzieren konnen. Vielfach sind auch bereits in diesem frithen Stadium
die Grundlagen fiir eine eigene Titigkeit in Japan gelegt worden, weil es vorteilhaft
war, die Lizenzgebiihren in Japan zu reinvestieren. Die Grundlage fiir die relativ gute
Position mancher japanischer Tochtergesellschaften deutscher Unternehmen im japani-
schen Markt ist damals entstanden.

Die Chancen, die im Erwerb fremder Technologien lagen, sind von den Japanern
iiberdurchschnittlich gut genutzt worden. Die Redereien iiber die Imitationslust und die
mangelnde Kreativitit der Japaner sind lédngst verstummt, obwohl auch Japan-Fans
zugeben werden miissen, daBl der Respekt vor geistigem Eigentum in Japan nicht so
stark ausgeprégt ist, wie sich das zum Beispiel Europder und Amerikaner wiinschen.
Die Ubernahme fremder Technologien fiihrt aber im industriellen Bereich zu einer
Verbesserung des technischen Standards; das dient dem individuellen, gleichzeitig aber
auch dem allgemeinen Nutzen.

Es ist frilher mehr als in der letzten Zeit beklagt worden, daB die Ubernahme
fremder Technologien -illegal erfolgte. Dabei ist aber hiufig iibersehen worden, daf3
Technologie nur dann geschiitzt ist, wenn dafiir Schutzrechte erworben worden sind.
Anders als bei dem automatisch entstehendem Urheberrecht ist zur Erwirkung von
Schutzrechten ein Tatigwerden des Erfinders erforderlich - es miissen also Patent-
anmeldungen getitigt werden. Das ist in vielen Fillen nicht geschehen. Die Ubernahme
hat dann nicht gegen bestehendes Recht verstofien. Und ein moralisches Recht auf
Schutz wird in Japan nicht notwendigerweise anerkannt.

Die Klagen iiber Nachahmungen haben noch eine andere Ursache: Das japanische
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Patentrecht ist anders als das deutsche. Anspriiche werden enger ausgelegt, so daB es
fiir Wettbewerber einfacher ist, aus dem Schutzbereich eines Patentanspruches heraus-
zukommen. Japanische Erfinder beriicksichtigen das - die enge Auslegung ist einer der
Griinde, weshalb in Japan durch japanische Erfinder so unverhaltnismaBig viel mehr
Patente angemeldet werden als in Deutschland durch deutsche Erfinder, und zwar im
Verhiltnis 5:1. Das Ausma8 der Erfindertitigkeit, sprich der F+E-Aktivititen, ist jeden-
falls bisher keine Ursache dafiir. Das Symposium des DJJV in Miinchen wird sich mit

der Patentstrategie fiir den japanischen Markt befassen, so daf ich auf dieses Thema
nicht weiter einzugehen habe.

3. LIZENZEN IM SYSTEM DES GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES
3.1 Einleitung

Lizenzen sind in den verschiedenen Gesetzen zum gewerblichen Rechtsschutz ausfiihr-
lich geregelt, und zwar in einer Form, wie sie den Bediirfnissen der Praxis ziemlich
nahe kommen. Als Muster dient das Patentgesetz, auf das deshalb in den Gesetzen zum
Geschmacksmuster und zum Gebrauchsmuster sowie eigenartigerweise auch im
Warenzeichengesetz verwiesen wird. Die Verweisung im Warenzeichengesetz ist des-
halb verwunderlich, weil ein Warenzeichen auch in Japan Herkunftsfunktionen hat und
deshalb eine Lizenzierung als systemwidrig angesehen werden konnte - die Lizen-
zierung auch von Warenzeichen entspricht natiirlich den Bediirfnissen der Praxis.

Eine Lizenz ist nach dem japanischen Recht nicht eine bloBe Zusage des Lizenz-
gebers, den Lizenznehmer bei Benutzung des Schutzrechtes nicht wegen Verletzung in
Anspruch zu nehmen. Die Lizenz verleiht dem Lizenznehmer vielmehr ausdriicklich die
Befugnis, das Schutzrecht auszuiiben. Dabei entstehen folgende Fragen: Kann der
Lizenznehmer die Lizenz einem Patenterwerber oder einem anderen Lizenznehmer
entgegenhalten? Kann der Lizenzinhaber Dritte wegen Verletzung in ‘Anspruch
nehmen? Die Beantwortung dieser Fragen ist nicht einheitlich méglich - sie muf} viel-
mehr fiir jeden einzelnen Sachverhalt gesondert gepriift werden.

3.2 Lizenzarten

Grundsitzlich werden zwei Arten von Lizenzen unterschieden, nimlich die exklusiven
Lizenzen (senyé jisshi ken) und die nicht-exklusiven Lizenzen (#sijé jisshi ken). Die
japanischen Begriffe und die Ubersetzungen entsprechen sich nicht ganz genau. Senyé
Jjisshi ken ist zwar eine exklusive Lizenz, die eingetragen ist. Es gibt aber auch nicht-
eingetragene exklusive Lizenzen, die dann allerdings nicht alle Drittwirkungen haben,
die eingetragene exklusive Lizenzen haben. Das muB man wissen, um die Unterschiede
zu erkennen.

Man kann bei der Einteilung der Lizenzen auch danach unterscheiden, wie die Lizenz
begriindet worden ist, ndmlich durch Vertrag, aufgrund Gesetzes oder aufgrund eines
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Spruches durch eine Verwaltungsbehorde. Lizenzen konnen erteilt werden fiir das
Schutzrecht insgesamt oder fiir einen Teil des Schutzrechtes. Dieser Teil kann gegen-
stindlich beschrénkt sein (zum Beispiel auf eine besondere Ausfiihrungsform) oder auf
einen Teil der mit der Schutzrechtserteilung gewihrten Befugnisse (zum Beispiel nur
fiir den Verkauf einer bestimmten Anzahl von Gegenstinden, die nach dem Schutzrecht
hergestellt worden sind, also nicht auch fiir die Herstellung und Benutzung). Insofern
besteht Vertragsfreiheit - die Parteien eines Lizenzvertrages sind an bestimmte Muster
nicht gebunden. :

Das bedeutet fiir die Formulierung des Lizenzgegenstandes, daB neben dem Schutz-
recht gegebenenfalls auch anzugeben ist, fiir welchen konkreten Gegenstand das
Schutzrecht benutzt werden darf. Kann also zum Beispiel ein bestimmter durch Patente
geschiitzter chemischer Stoff sowohl fiir ein Hormonmittel als auch fiir ein Empfing-
nisverhiitungsmittel angewandt werden, so sollte spezifiziert werden, fiir welchen
Anwendungszweck die Lizenz gewahrt wird.

Know-how kann genauso wie ein Schutzrecht lizensiert werden. Es werden dann die
Regeln iiber die Lizenzierung von Schutzrechten entsprechend angewendet. Eine exklu-
sive Lizenz an Know-how soll deshalb den Know-how-Inhaber an der Benutzung seines
Know-how genauso hindern, wie ein Patentinhaber an der eigenen Ausiibung seines
Patentes gehindert ist. Know-how-Lizenzen wirken aber nur zwischen den Parteien; sie
haben also auch keine dingliche Wirkung.

3.3 Eintragung von Lizenzen

Lizenzen kénnen im Register eingetragen werden; die Eintragung bewirkt in jedem
Fall, daf bei einer Verfiigung iiber das eingetragene Schutzrecht die Lizenzrechte dem
neuen Berechtigten entgegengehalten werden kdnnen. Lizenzen, die aufgrund Gesetzes
bestehen, gelten aber auch ohne Eintragung gegeniiber Erwerbern von Patenten.
Exklusive Lizenzen (senyé jisshi ken) miissen eingetragen werden, damit sie als
solche entstehen. Die Eintragung bewirkt neben der eben geschilderten fortdauernden
Wirksamkeit gegeniiber dem Erwerber des Schutzrechtes, daB der Lizenznehmer das
Schutzrecht jedem, also auch dem Inhaber des Schutzrechts, entgegenhalten kann. Man
konnte deshalb annehmen, da8 die exklusive Lizenz eine Art von Schutzrechtsiiber-
tragung ist und deshalb jedenfalls "dinglich". Es ist aber moglich, einen Lizenzgeber
schuldrechtlich zu verpflichten, keine weiteren Lizenzen zu erteilen und auch selbst das
Schutzrecht nicht zu benutzen, ohne daB eine solche Lizenz eingetragen wird. Eine
solche nicht eingetragene exklusive Lizenz hat aber bloB schuldrechtliche Wirkungen.
Der Lizenznehmer hat dann auch kein eigenes Verbietungsrecht gegeniiber Verletzern.
Fir die Eintragung einer Lizenz im Register ist das Zusammenwirken beider
Parteien der Lizenz erforderlich; das gilt auch fiir die Loschung von Eintragungen
(weshalb ein Lizenzgeber priifen sollte, ob eine Eintragung iiberhaupt erfolgen sollte;
wenn zu erwarten ist, daB ein Lizenznehmer zum Beispiel bei vorzeitiger Beendigung
des Lizenzvertrages nicht bereit sein wird, der Loschung zuzustimmen, miissen recht-
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zeitig geeignete Vorkehrungen : - roffen werden).

Ist eine exklusive Lizenz verzinbart worden, so ist der Lizenzgeber verpflichtet, die
Eintragung zu ermdglichen. Ob eine solche Verpflichtung auch bei gewdhnlichen
Lizenzen besteht, ist nicht ganz klar - es empfiehlt sich daher eine ausdriickliche Rege-
lung.

Das Zusammenwirken bei der Stellung des Antrages auf Eintragung kann auch in
der Weise erfolgen, daB die eine Partei entweder mit einer gesonderten Vollmacht oder
einer im Vertrag enthaltenen Erméchtigung die Stellung des Antrages gestattet.

3.4 Zwangslizenzen und gesetzliche Lizenzen

In bestimmten Fillen entsteht eine Lizenz an eingetragenen Schutzrechten nicht durch
Vertrag, sondern - gegebenenfalls gegen den Willen des Schutzrechtsinhabers - durch
Entscheidung einer Behorde oder automatisch, wenn ein bestimmter gesetzlich gere-
gelter Sachverhalt vorliegt. Die Schutzrechtswirkungen werden dann also durch-
brochen. In allen diesen Fillen handelt es sich aber nicht um exklusive Lizenzen,
sondern um einfache Benutzungsrechte.

Die nachfolgenden Regeln gelten nicht fiir Know-how, das zwar weniger stark

geschiitzt ist, aber auch nicht im Wege einer Zwangslizenz anderen zur Verfligung
gestellt werden muf}.

3.4.1 Zwangslizenzen

Zwangslizenzen konnen unter anderem erteilt werden, wenn
— das Schutzrecht fiir einen Zeitraum von mehr als drei Jahren nicht benutzt
worden ist;

— ein erteiltes Patent ohne Benutzung eines anderen voreingetragenen Patentes
nicht ausgeiibt werden kann;

— ein besonderes 6ffentliches Interesse an der Ausiibung des Schutzrechtes besteht.
Dazu folgende Hinweise: Die Lizenz wegen Nichtbenutzung und Abhzngigkeit mul}
zunichst beim Rechtsinhaber beantragt werden. Kommt es zu keiner Einigung, ent-
scheidet das Patentamt in einem besonderen Verfahren, dessen Grundregeln im Patent-
gesetz aufgefiihrt sind. Kommt das Patentamt zu der Auffassung, dafl keine geniigenden
Griinde vorliegen, die die Nichtbenutzung rechtfertigen, entscheidet es iiber den
Umfang der Lizenz und die an den Schutzrechtsinhaber zu zahlende Vergiitung. Die
Entscheidung des Patentamtes hat die Wirkung eines Vertrages zwischen dem Schutz-
rechtsinhaber und dem aus der Zwangslizenz Berechtigten.
Wird eine Lizenz im 6ffentlichen Interesse gewiinscht, entscheidet nicht das Patentamt,
sondern das dem Patentamt vorgeordnete Ministerium, ndmlich das Ministerium fiir
Internationalen Handel und Industrie (MITI).

Es gibt fiir jeden Fall je einen Vorgang - aber nur eine einzige Entscheidung im Falle
eines abhingigen Patents. Die Entscheidungspraxis 148t eine Beschreibung der Anwen-
dung des Gesetzes durch die beteiligten Behorden also nicht zu - man wird aber davon
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ausgehen konnen, daB Entscheidungen nur duBerst zuriickhaltend ergehen werden.

3.4.2 Gesetzliche Lizenzen

Gesetzliche Lizenzen bestehen unter anderem in folgenden Fillen:
1. bei Arbeitnehmererfindungen

2. bei Vorbenutzung, sofern diese andauernd fortgefiihrt wird.

Zu 1.: Die Lizenzen des Arbeitgebers und des Vorbenutzers bestehen, ohne daB eine
Vergiitung gezahlt werden muB. Das gilt also auch fiir die Inanspruchnahme einer
Arbeitgeberlizenz, die aber selten sein wird, und zwar schon deshalb, weil der Arbeit-
nehmer weitere Lizenzen erteilen kann.

Arbeitnehmererfindungen stehen den Arbeitgebern nach dem japanischen Gesetz
also nicht automatisch zur eigenen vollen Verfiigung zu. Arbeitgeber konnen nach dem
Gesetz allenfalls eine nicht-exklusive Lizenz beanspruchen. Das ist anders, wenn
arbeitsrechtliche Regeln bestehen, die den Ubergang vorsehen. Dazu kénnen auch
einseitig vom Arbeitgeber erlassene Arbeitsbedingungen zhlen - davon wird durchweg
Gebrauch gemacht.

Auch in Japan werden Arbeitnehmererfindungen also in der Regel vom Arbeitgeber
in Anspruch genommen. Dabei ist zu beachten, da Arbeitsbedingungen meist nur fiir
die Stammbelegschaft gelten; Teilzeitarbeitskrifte oder von anderen Unternehmen
delegierte Arbeitskrifte gehoren nicht notwendigerweise zu der Gruppe, deren Arbeits-
verhiltnis von den allgemeinen Arbeitsbedingungen geregelt wird.

Bei Inanspruchnahme einer Arbeitnehmererfindung ist eine Arbeitnehmervergiitung
fillig, die in Japan weniger groBziigig geregelt zu sein scheint als in Deutschland.

Es gibt dazu Regeln im &ffentlichen Dienst sowie individuelle Unternehmensregeln,
die aber in keinem Fall Zahlungen von mehr als Yen 2.000.000 vorsehen. Auch anders
als in Deutschland gibt es nur wenige Entscheidungen, aus denen ablesbar wire, in
welcher Hohe Vergiitungen zu zahlen sind. Minolta Camera hat vorgeseheri, daB bei
Anmeldung Yen 2.000 an den Arbeitnehmer zu zahlen ist. Bei Verwertung oder Lizen-
zierung ist der Héchstbetrag bei Minolta Yen 500.000 - das Oberlandesgericht Osaka
hat das fiir ausreichend gehalten.

Deutsche Arbeitnehmer werden zunehmend hiufig nach Japan entsandt, um an

Forschungen in Japan teilzunehmen. In diesen Fillen sollte man nicht ohne weiteres
davon ausgehen, daB sie automatisch den minder giinstigen Vorschriften ihrer japani-
schen Kollegen unterliegen.
Zu 2.: Die Vorbenutzerlizenz hat zur Voraussetzung, daB die Vorbenutzung gutgliubig
erfolgt, also ohne Kenntnis der Erfindung, die spiter patentiert wurde. Die Lizenz ist
sachlich beschriankt auf die Art der Benutzung. Die Benutzung muB kommerziell
erfolgen - es geniigt aber auch eine Vorbereitungshandlung.

Zu der Vorbenutzerlizenz sind einige Hinweise erforderlich: Die Lizenz beschrinkt
sich auf die Ausfihrungsform, die vorbenutzt worden ist. Spitere Weiterentwicklungen
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der vorbenutzten Ausfiihrungsform fallen also nicht unter die Lizenz. Die Vor-
benutzung muB durch denjenigen erfolgt sein, der die Lizenz in Anspruch nehmen wil.
Das kann fiir einen Exporteur auBerhalb von Japan zweifelhaft sein, wenn die Vor-
benutzung durch einen japanischen Importeur erfolgt ist. Das Distriktgericht Tokyo hat
eine Vorbenutzung bejaht fiir ein auslindisches Unternehmen, das eine bestimmte,
spiter fiir ein japanisches Unternehmen geschiitzte Ausfihrungsform hat herstellen
lassen. In diesem Fall konnte das ausldndische Unternehmen Aufirige an beliebige
andere japanische Hersteller geben, die dann ihrerseits durch die Vorbenutzerlizenz vor
Anspriichen des Patentinhabers geschiitzt waren.

Entsprechend ist gefolgert worden, daB der auslindische Exporteur ein Vor-
benutzungsrecht fiir den Vertrieb an beliebig viele Abnehmer hat, die dann ein aus
diesem Vertriebsrecht abgeleitetes Benutzungsrecht haben. Da auf diese Weise die
Vorbenutzerlizenz sehr ausgeweitet wird, werden scharfe Anforderungen an die Vor-
benutzung zu stellen sein. Das gilt insbesondere fiir bloe Vorbereitungshandlungen,
die sich manifestiert haben und auf die unmittelbare Vorbereitung der Benutzung
beziehen miissen.

3.5 Unterlizenzen

Unterlizenzen kdnnen vom Inhaber einer exklusiven Lizenz erteilt werden. Erforderlich
ist dazu die Zustimmung des Patentinhabers. Diese Unterlizenz ist ihrerseits nur eine
nicht-exklusive Lizenz - kann aber im Register eingetragen werden; fiir die Wirksam-
keit der Unterlizenz bei Wechsel des Patentinhabers oder des Unterlizenzgebers ist die
Eintragung wie auch sonst erforderlich.

Unterlizenzen konnen im Rahmen der Vertragsfreiheit auch an nicht-exklusiven
Lizenzen erteilt werden. Die Wirkungen sind dann aber rein schuldrechtlich; fiir die
Vergabe von solchen Unterlizenzen wird im Zweifel jedoch ebenfalls die ausdriickliche
Zustimmung des Schutzrechtsinhabers nétig sein. _

Zu unterscheiden von der Unterlizenz sind die gerade in Japan wichtigen Fille der
Gestattung der Herstellung eines Produkts durch Dritte als Subunternehmer. Falls die
Beschiftigung solcher Subunternehmer nicht ausdriicklich ausgeschlossen ist, gilt die
Lizenzerteilung auch fiir die Einschaltung dieser Hersteller - eine Lizenz zum Beispiel
fiir die Herstellung ist auch eine Lizenz fiir das Herstellenlassen. Bei der Beschiftigung
von Subunternehmern ist daher die Gewihrung von Unterlizenzen nicht erforderlich
und in den meisten Fillen auch nicht wiinschenswert, damit die Subunternehmer keine
eigenen Rechte erwerben.

3.6 Warenzeichenlizenzen

Warenzeichenlizenzen werden grundsitzlich wie Lizenzen an Patenten behandelt -
darauf ist schon hingewiesen worden. Unterschiedlich ist die japanische Bezeichung:
nicht-exklusive Lizenzen heifen ts#yé shiyé ken und exklusive Lizenzen werden senyé
shiyé ken genannt. Die Lizenzen gelten grundsitzlich nur fiir die Laufzeit einer Waren-
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zeicheneintragung, die bekanntlich alle 10 Jahre erneuert werden miissen. Aus der
vertraglichen Vereinbarung kann sich aber ergeben, daB die Lizenz auch fiir das erneu-
erte Warenzeichen gelten soll - die Lizenz muB auch dann aber erneut eingetragen
werden.

Die Benutzung durch den Lizenznehmer gilt als Benutzung durch den Waren-
zeicheninhaber, und zwar auch dann, wenn die Lizenz nicht eingetragen ist. Um die
Benutzung dem Rechtsinhaber zurechnen zu kénnen, ist es allerdings empfehlenswert,
die Lizenz so zu vereinbaren, da8 sie notfalls nachgewiesen werden kann.

Die Warenzeichenlizenz hat Bedeutung auf einem Gebiet erlangt, fiir das sie an sich
wohl nicht gedacht war, namlich bei der Eintragung von shnlichen Zeichen, die von
verschiedenen Inhabern benutzt werden sollen. Das Warenzeichengesetz schreibt vor,
daf dhnliche Zeichen nicht fiir verschiedene Inhaber eingetragen werden kénnen, und
zwar auch nicht, wenn der Inhaber des voreingetragenen Zeichens zustimmen sollte.
Diese Bestimmung dient dem Schutz des allgemeinen Publikums, das davor geschiitzt
werden soll, verschiedene Waren zu verwechseln, weil die Bezeichnungen tiuschend
dhnlich sind. Dieses Prinzip wird nun dadurch umgangen, daB eine Partei zwar beide
Zeichen auf den eigenen Namen und vorschriftsméBig im Zusammenhang eintragen
1aBt, dann jedoch eine Lizenz nur an einem Zeichen erteilt. Der Grundsatz der
Untrennbarkeit von dhnlichen Zeichen wird also mit Hilfe der Lizenzgewihrung durch-
aus legal durchbrochen.

Da die Gewahrung einer solchen Warenzeichenlizenz iiblicherweise auch dann mit
der Zahlung einer Vergiitung verbunden ist, wenn sie nur die (unzulissige) Zustim-
mungserklarung ersetzen soll, sollten Vorkehrungen getroffen werden, wie bei Neu-
eintragung der Lizenz nach Erneuerung verfahren werden soll.

3.7 Gemischte Patent- und Know-how-Lizenzvertrige

Die meisten Lizenzvertrige sind gemischte Patent- und Know-how-Lizenzvertrige.
Viele Patentanspriiche konnen ohne weitere Informationen nicht optimal genutzt
werden. Wenn zum Beispiel bei einem Verfahrenspatent beansprucht wird, daB eine
bestimmte chemische Reaktion bei einer Temperatur von 30° bis 35° stattfindet, dann
kann es zweckmiBig sein zu wissen, daB die beste Wirkung bei 32,7° eintritt.

Reine Patentlizenzvertrige kommen iiberwiegend dann vor, wenn ein Schutzrecht
verletzt worden ist und dem Verletzer das Recht gegeben werden soll, das Schutzrecht
weiter zu benutzen, nun aber gegen Zahlung einer Lizenzgebiihr.

Bei Know-how-Vertrigen oder Lizenzvertrigen mit Know-how-Elementen werden
in der Regel Informationen in Form von schriftlichen Mitteilungen, Zeichnungen oder
sonstigen Datentrigern iibermittelt. Die Weitergabe kann auch wiahrend einer
Technikerentsendung erfolgen. Im Rahmen von Lizenzvertrigen kénnen iiberdies
Lieferungen von Teilen und Vorprodukten, Maschinen und - insbesondere bei der
Lizenzierung von Arzneimitteln - von wirksamen Bestandteilen (active ingredients)
vereinbart werden.
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Die Aufteilung der Lizenzvertragsrechte in die eigentliche Lizenz und in die Neben-
rechte wird hiufig iibersehen. Die von mir so bezeichnete eigentliche Lizenz ist die
Lizenz zur Nutzung von Schutzrechten oder Know-how oder eine Kombination von
beidem. Die Nebenleistungen, nimlich die Lieferung von Zeichnungen, sonstige
Dienstleistungen, der Technikeraustausch und die Zulieferung von Teilen und Vorpro-
dukten sind keine Nutzung von Schutzrechten oder Know-how. Das ist deshalb von
Bedeutung, weil nach den Doppelbesteuerungsabkommen nur auf Zahlungen fiir die
Nutzung von Schutzrechten und Know-how eine Quellensteuer einzubehalten ist, nicht
jedoch auf die mitunter nicht unerheblichen Zahlungen fiir die Nebenleistungen.

Die Aufteilung ist besonders wichtig bei Vertrdgen iiber Anlagen, weil diese nicht
wie Lizenzvertrige behandelt werden konnen, obwohl haufig auch die Anlage oder
Teile davon patentgeschiitzt sind. Wird in diesen Fillen auf das gesamte Entgelt eine
Quellensteuer erhoben, kann bei den hiufig knapp kalkulierten Anlagengeschiften ein
noch knapp profitables Geschift umschlagen in ein Verlustgeschift. Die japanische
Quellensteuer kann nidmlich in Deutschland nur angerechnet werden auf die Steuer, die
auf den Gewinn zu zahlen ist, der aus dem spezifischen Geschift entstanden ist.

3.8 Gegenleistung fir Lizenzen

Fiir die Gewihrung der Lizenz wird in der Regel eine Gegenleistung vereinbart, die
unterschiedlich festgelegt sein kann. Hauptbestandteile mdglicher Gegenleistungen sind
Einmalzahlungen in bestimmter Héhe sowie laufende Zahlungen meist in Abhéngigkeit
vom Umsatz; es kann sich dabei um Stiicklizenzen handeln, die dann unabhéngig vom
Verkaufspreis des Lizenzproduktes vereinbart werden. Moglich und wohl durchweg
iiblich sind Lizenzgebithren in Hohe eines bestimmten Prozentsatzes vom
Verkaufspreis. Dabei sollte bedacht werden, daB japanische Hersteller mitunter iiber
rechtlich getrennte Verkaufsgesellschaften verkaufen - es wire dann falsch, als Be-
messungsgrundlage den Abgabepreis an die Verkaufsgesellschaft zu vereinbaren.

Die Frage nach der absoluten Hohe von Lizenzgebiihren 148t sich genau So schwer
beantworten wie die Frage nach dem Preis fiir ein Auto oder einen Swimming Pool.
Hier sind die Kaufleute gefragt, die zunichst einmal festzustellen haben werden, wie
hoch die Kosten fiir die Entwicklung des Lizenzproduktes gewesen sind, dann fest-
stellen miissen, wie hoch ein Produkt mit den Kosten einer Lizenzgebiihr belastet wer-
den kann.

Daraus muB dann die Lizenzgebiihr gebildet werden, wobei zwar die Anfangsgebiihr
mit einem festen Betrag angesetzt werden kann, fiir die laufenden Lizenzzahlungen
aber nur eine mehr oder weniger zuverlédssige Schitzung zur Verfiigung steht.
Anhaltspunkte kénnen Fremdwerte geben. Dazu stehen in Japan zwei verschiedene
Informationssysteme zur Verfligung:
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3.8.1 Hatsumei kyékai - Informationsmaterial

Das eine System beruht auf der Regelung im Patentgesetz, die bei Patentverletzungen
die Zahlung einer angemessenen Lizenzgebiihr vorsieht. Es liegt auf der Hand, daB die
Findung der richtigen, namlich der angemessenen Lizenzgebiihr nicht einfach ist.

Fiir die Frage der Angemessenheit stehen Tabellen zur Verfiigung, die fiir einzelne
Branchen Auskunft iiber die Hohe geltender Lizenzvertrige geben. Die Tabellen sind
erarbeitet worden von der hatsumei kyékai, deren Verlautbarungen zumindest halb-
amtlichen Charakter haben. Die Tabellen scheinen einigermaBen zuverlissig zu sein,
weil auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes in Japan relativ haufig geklagt
wird und deshalb geniigend Ausgangsmaterial fiir Statistiken zur Verfiigung steht. Die
Gerichte, die iiber Patentverletzungsklagen zu entscheiden haben, kénnen deshalb auch
Sachverstindige beiziehen, die aufgrund des vorhandenen Materials Auskunft iiber die
Angemessenheit geben kénnen.

Solche Aussagen konnen allerdings nicht unmittelbar fiir die Angemessenheit von
frei vereinbarten Lizenzvertrigen iibernommen werden, weil die Einzelbedingungen
selten iibereinstimmen werden. Es wird aber in vielen Fillen moglich sein, abwei-
chende Bedingungen, so zum Beispiel die Verpflichtung des Lizenzgebers, umfassende
Informationen zu geben, wirtschaftlich zu bewerten, so daB die vorliegenden Daten aus
den Patentverletzungsverfahren, um einen Zuschlag ergénzt, Auskunft fiir vergleichbare
frei vereinbarte Vertriige geben kdnnen.

3.8.2 Lizenzgebiihren der japanischen dffentlichen Hinde

Bei dem zweiten System zur Bestimmung einer angemessenen Lizenzgebiihr spielt die
Tatsache eine Rolle, daf8 die japanischen 6ffentlichen Hénde sich an Forschungs- und
EntwicklungsmaBnahmen beteiligen und fiir die dabei anfallenden Erfindungen auch
Patente in Anspruch nehmen; diese Patente werden dann lizensiert, und zwar nach
Regeln, die ebenfalls fiir den Vergleich herangezogen werden kénnen. :

Die dazu ergangenen Richtlinien sehen drei Kategorien von Lizenzgebiihren vor, die
nach Gebrauchswert abgestuft sind und nach bestimmten Kriterien erhdht oder ermi-
Bigt werden kénnen und dann zwischen 5,2 und 2% liegen.

In die Formel zur Errechnung der Lizenzgebiihr geht dabei auch ein, ob die Lizenz
das ganze Produkt betrifft oder nur einen Teil. Wenn der lizensierte Teil den Wert des
ganzen Produkts entscheidend erhdht, bleibt es bei der Grundrate. ErmiBigt um bis zu
50% wird die Lizenzgebiihr, wenn der Lizenznehmer fiir weitere Entwicklungsarbeiten
oder fiir die Vermarktung erhebliche Aufwendungen hat.

Es gibt in Japan also Vergleichsmaterial fiir Lizenzvertragsbedingungen, das man
aber nicht blindlings iibernehmen kann. Immerhin ist die Basis recht ordentlich und
belegbar und auch zuginglich (das gilt zum Beispiel nicht fiir die Liste der Lizenz-
gebiihren, die in Deutschland gefiihrt wird - hier ist diese Liste nur den Finanzimtern
zugénglich).
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4. AUBENWIRTSCHAFTSRECHTLICHE REGELUNGEN FUR LIZENZEN

Das AuBenwirtschaftsrecht spielt in Japan kaum noch eine Rolle: In der Regel ist nur
noch eine Meldung nach VertragsabschluB bei der Bank of Japan einzureichen. Das
AuBenwirtschaftsrecht ist aber nicht immer so liberal gewesen. Noch vor 25 Jahren war
Japan ein Land mit groBen Devisenproblemen; der Staat nahm - worauf schon
hingewiesen wurde - deshalb EinfluB insbesondere auf Laufzeit und Lizenzgebiihren-
hohe, um die damals sehr knappen Mittel moglichst zweckmiBig einzusetzen. Ubli-
cherweise, aber nicht immer, wurden als Laufzeit sieben Jahre und Lizenzgebiihren in
Hohe von 5% bei Maschinenlizenzen und 3% bei Massenprodukten genehmigt. Diese
Vorstellungen wirken jetzt noch nach, obwohl das Wirtschaftsministerium oder wer

auch immer nun wirklich keinen Einflu mehr auf die Gestaltung von Lizenzvertrigen
nimmt.

5. KARTELLRECHTLICHE REGELUNGEN
5.1 Einleitung

Lizenzvertrige werden in allen Lindern stark vom Kartellrecht beeinfluit. In Japan gilt
das auf amerikanischen EinfluB zuriickgehende, aber vielfach geénderte Antimonopol-
gesetz. Die Einhaltung dieses Gesetzes obliegt der japanischen Wettbewerbsbehorde
(nachfolgend FTC). Die FTC ist eine unabhingige Behorde, deren fiinfkopfiger Vor-
stand keinen Weisungen unterworfen ist. Dafl die FTC bisher jedenfalls eine relativ
schwache Stellung hatte, hingt damit zusammen, daB sie gerade wegen ihrer unabhén-
gigen Stellung keinen rechten EinfluB im biirokratisch-parlamentarischen Zusammen-
spiel hatte. Die FTC muBte also stindig befiirchten, daB die gesetzlichen Befugnisse
ausgehohlt wiirden, falls sie zu scharf eingriff. Die FTC hat also immer eine Gratwan-
derung machen miissen. Das ging zu Lasten der Uberwachung der Einhaltung des
Gesetzes; ich habe daher frither einmal behauptet, daB das Gesetz ein Gesetz ohne
Zihne ist.

Grundlage fiir die Uberwachung von Lizenzvertrigen ist das gesetzliche Verbot
privater Marktbeherrschung und der unfairen Wettbewerbsbeschrankungen. Dazu
ergangen ist eine Bekanntmachung, die im Jahr 1982 eine &ltere aus dem Jahr 1953
abgeldst hat. Darauf beruhend hat die FTC Richtlinien erlassen, zundchst 1968 und in
einer neuen Fassung 1989, die sich von den europiischen und amerikanischen Regelun-
gen in Einzelheiten, aber nicht im Prinzip unterscheiden. Gesonderte Richtlinien sind
fur Gemeinschaftsforschungseinrichtungen und die Verwertung der Forschungs-
ergebnisse unter anderem auch durch Lizenzvergabe ergangen. Da Gemeinschafts-

forschung in Japan hiufig betrieben wird, sind diese Richtlinien von besonderer
Bedeutung.
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5.2 Richtlinien

5.2.1 Aligemeine Richtlinien

Die neuen allgemeinen Richtlinien enthalten zwei grundsitzliche Neuerungen, namlich
die Trennung von Lizenzen an Schutzrechten (Patente, Gebrauchsmuster und dergl.)
und denen an Know-how sowie in Anlehnung an die europiischen Bestimmungen die
Aufteilung in Gruppen von Beschrinkungen, die entsprechend dem Grad ihrer Zulis-
sigkeit als weif3, grau oder schwarz bezeichnet werden. Die neuen Richtlinien enthalten
keine Fallgestaltungen, die per se als GesetzesverstoB gelten, obwohl die Fille der
schwarzen Gruppe einem Verbot relativ nahe kommen.

Die Trennung zwischen Patent- und Know-how-Lizenzen ist weniger bedeutend; im
Falle der Know-how-Lizenzen wird beriicksichtigt, daB der Schutz von Know-how
anders erfolgen muB als bei gewerblichen Schutzrechten. Bei Mischvertrigen, die in der
Praxis ja dominieren diirften, muB im Einzelfall gepriift werden, ob eine Beschrinkung
dem Patent oder dem Know-how-Bereich zugeordnet werden mus.

Bei den Fillen der grauen Gruppe, bei denen im Gegensatz zu den beiden anderen
Gruppen die Entscheidung weder in die eine noch in die andere Richtung indiziert ist,
wird die FTC zusitzlich zu den jeweiligen Besonderheiten des Einzelfalles die Stellung
der Parteien in den Teilmérkten und dessen Besonderheiten, die Dauer der Beschrin-
kung sowie andere Einzelheiten beriicksichtigen. Bei den Fallen der schwarzen Gruppe
miissen rechtfertigende Griinde vorliegen, die einen VerstoB ausschlieBen. Es miissen
aber auch in den schwarzen Fillen immer die Besonderheiten des Einzelfalls gepriift
werden.

Die drei Fallgruppen enthalten Beispiele, nimlich 17 der weiBen Gruppe, 12 der
grauen Gruppe und nur sechs der schwarzen Gruppe. Die Einstufung als Beispiele ist
ein Hinweis darauf, da8 die Gruppen nicht abschlieBend beschrieben sind. Die Kartell-
behdrde kann theoretisch auch unter anderen Gesichtspunkten beanstanden, was sie
nach bisherigen Erfahrungen jedoch nicht tun wird, ohne vorab die Richtlinien zu
dndern oder zu ergdnzen.

Der FTC sind aufgrund des Gesetzes an sich alle Vertrige zwischen ausléndischen
und japanischen Unternehmen vorzulegen; die FTC hat jedoch darauf verzichtet, daB
ihr Vertrdge minderer Bedeutung vorzulegen sind. Innerjapanische Vertrige unterliegen
auch dieser eingeschrinkten Vorlagepflicht nicht. Die Kartellbehorde bestitigt aber
ausdriicklich, daB die Richtlinien fiir alle Vertrige gelten, die Auswirkungen auf den
Japanischen Markt haben. Sie gelten also auch fiir nicht vorzulegende Vertrage und
solche zwischen japanischen Parteien; es bestand wohl Einvernehmen dariiber, daf
letzteres auch schon fiir die alten Richtlinien galt, die aber noch als Richtlinien fiir
»Internationale Vertrage« gekennzeichnet waren. Auch in Zukunft werden nur interna-
tionale Vertrige vorzulegen sein, so daB weiterhin davon auszugehen sein wird, daB die
Uberwachungstitigkeit der Kartellbehdrde hinsichtlich rein Jjapanischer Vertrige véllig
unzulénglich bleiben wird.
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Die Richtlinien gelten fiir Lizenzaustauschvertrége, fiir Vertrdge zwischen drei und
mehr Parteien, Riicklizenzen, Patentgemeinschaften und Mehrfachlizenzen. Die
Kartellbehorde behilt sich auch vor, bei Gelegenheit ihrer Priifung Verstd8e gegen das
Gesetz zu beanstanden, die nicht unter die Richtlinien fallen - das gilt zum Beispiel fiir
Kartellbildungen bei Patentinteressengemeinschaften (patent pools).

5.2.2 Besondere Richtlinien

Die besonderen Richtlinien fiir Gemeinschaftsforschungseinrichtungen sehen vor, daB
Wettbewerbsbeschrankungen in einer Gesamtschau gepriift werden. Dabei spielt eine
Rolle, wie hoch der Marktanteil der beteiligten Partner ist - ist er unter 20%, so sind
diese Gemeinschaftsforschungseinrichtungen grundsitzlich erlaubt. Gepriift wird auch
die Art der Forschung und Entwicklung sowie deren Notwendigkeit.

Erlaubt sind Verbote, die Ergebnisse der Gemeinschaftsforschung anderen mitzu-
teilen oder mit unabhingigen Dritten #hnliche Forschungsvorhaben durchzufiihren.
Auch hier darf die Bindung nicht iiber die Zeit der Beteiligung an gemeinsamen
Forschungsvorhaben hinausgehen.

Auf den Inhalt der Richtlinien kann ich im einzelnen nicht eingehen. Sie liegen in
englischer Ubersetzung vor und werden auch in deutschsprachigen Schriften behandelt.
Fiir die Praxis wichtig ist jedoch zu wissen, dal dem Lizenznehmer nicht auferlegt
werden kann, keine eigene Forschungs- und Entwicklungstitigkeit zu unternehmen. Er
darf auch die Ergebnisse dieser Tatigkeit selbst verwerten und muB sie allenfalls nicht
exklusiv dem urspriinglichen Lizenzgeber zur Verfiigung stellen.

Auch das Verbot, die Lizenzprodukte nach Vertragsende herzustellen, ist unwirk-
sam. Wirksam vereinbart werden kann allenfalls, daB Schutzrechte und noch geheimes
Know-how nicht mehr benutzt werden darf. Insbesondere das an sich wirksame Verbot
der Benutzung von noch geheimem Know-how kann aber leicht umgangen werden, so
daB insofern der Schutz des fritheren Lizenzgebers vor Wettbewerbshandlungen des
fritheren Lizenznehmers schwach ist. i

5.3 Auskunfisstelle

Bei der Kartellbehorde ist eine Auskunftsstelle eingerichtet worden, bei der sowohl die
japanischen als auch die ausldndischen Parteien vorab kldren lassen konnen, ob
Bestimmungen der von ihnen geplanten Vertrége als gesetzeswidrig angesehen werden
konnen. Es ist zu empfehlen, daB von dieser Vorabklidrung méglichst in einem frithen
Stadium der Vertragsverhandlungen Gebrauch gemacht wird, damit die gegenseitigen
Verhandlungspositionen rechtzeitig aufeinander abgestimmt werden kénnen. Ob die
Auskunftsstelle ihre Aufgaben effektiv erfiillen kann, ist zur Zeit nicht recht abzusehen.
Man wird wohl auch bedenken miissen, daB die mit einer Vorabklirung verbundene
Selbstbindung der Verwaltung jedenfalls bisher nicht zu den ehernen Grundsétzen des
japanischen Verwaltungssystems gehort.
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5.4 ' Verfahrensfragen

Die Kartellbehorde hat eine Priifungsbefugnis. Erfolgt die Priifung, ohne daf Beanstan-
dungen ergehen, ist das ein starkes Indiz dafiir, daB KartellrechtsverstBe nicht vorlie-
gen. Die Behorde ist aber keine Genehmigungsbehérde; unterlassene Beanstandungen
fiihren also nicht zur Heilung von Verst6Ben. Die FTC war deshalb auch in der Lage,
Vertrige zu beanstanden, bei deren Inkrafttreten sie als Beteiligte im friiheren Foreign
Investment Council mitgewirkt hatte. Das hat im sogenannten NOVO-Fall eine Rolle
gespielt.

Wer vorlagepflichtig ist, ist nicht eindeutig geklart. Die FTC hat aber klargestellt,
daB beide Parteien eines internationalen Lizenzvertrages vorlegen konnen. Die Frage,
wer vorlegt, hat fiir das Verfahren Auswirkungen. Die nicht vorlegende Partei ist nam-
lich nicht Verfahrensbeteiligte. Sie kann deshalb Einwendungen nicht vortragen, auch
Rechtsmittel nicht einlegen. Das hat dann Nachteile, wenn eine auslindische Partei
nicht mitwirkt. Beanstandungen der FTC fiihren nimlich beinahe automatisch zur
Aufhebung von Beschrankungen der japanischen Partei.

Ein weiterer Nachteil im Priifungsverfahren ist, daB Beanstandungen mitunter im
Wege der gydsei shidé erfolgen. Gyései shido ist ein gesetzlich noch nicht geregeltes
Verfahren, bei dem eine Behorde einen Dritten zu einem Tun oder Unterlassen auffor-
dert, obwohl die Behorde die Befolgung der Aufforderung nicht oder nicht in dem
gewdhlten informellen Verfahren erzwingen kann. Es ist dabei manchmal insbesondere
fur den auslidndischen Partner nicht einfach festzustellen, welchen Inhalt eine dem japa-
nischen Partner telefonisch mitgeteilte Beanstandung hat, der in der Regel dazu neigen
wird, Beanstandungen, die fiir ihn giinstig sind, nur vergrobert weiterzugeben.

6. BESTEUERUNG VON LIZENZGEBUHREN

Lizenzgebiihren sind grundsitzlich im Land des Lizenzgebers zu versteuern. Die japa-
nischen Steuergesetze und gegebenenfalls vorhandene Doppelbesteuerungsabkommen
lassen davon jedoch Ausnahmen zu.

Hat der Lizenzgeber seinen Sitz in einem Land, mit dem kein Doppelbesteuerungsab-
kommen besteht (zum Beispiel in Hongkong), und hat er ferner eine Betriebsstitte in
Japan, so lauft er Gefahr, dal die gesamten Einnahmen aus dem Lizenzvertrag der
japanischen Betriebsstitte zugerechnet und hier versteuert werden miissen.

Nach innerjapanischem Recht ist im iibrigen, wenn der eben geschilderte seltene
Sonderfall nicht vorliegt, auf Lizenzgebiihren eine Quellensteuer von 20% zu zahlen,
die sich bei Vorhandensein eines Doppelbesteuerungsabkommens in der Regel auf 10%
reduziert. Die Quellensteuer ist - wie schon berichtet - nur auf Zahlungen fiir die
Nutzung von Schutzrechten und Know-how zu entrichten, also nicht auf die Zahlungen
fiur Nebenleistungen. Voraussetzung dafiir ist nach japanischem Recht jedoch, daB die
Zahlungen fiir diese an sich quellensteuerfreien Zahlungen getrennt vereinbart und
ausgewiesen werden. Werden sie, wie haufig, nicht gesondert ausgewiesen, muB also
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auch insofern Quellensteuer gezahlt werden.

Kompliziert werden diese Fragen dadurch, daB Steuerpflichtiger der japanische
Lizenznehmer ist, der einbehalten und abfiihren muB. Fiir den Lizenznehmer macht es
in der Regel keinen Unterschied, ob der von ihm vorgenommene und vom japanischen
Finanzamt durchweg geforderte Steuerabzug auf alle Zahlungen wirklich erforderlich
ist. Der auslidndische Lizenzgeber, zu dessen Lasten die Steuer einbehalten worden ist,
ist nicht Steuerpflichtiger und kann deshalb selbstindige Rechtsmittel nicht einlegen.
Es bleibt dann allenfalls eine Klage gegen den Lizenzvertragspartner auf Zahlung von
zu Unrecht einbehaltener und abgefiihrter Quellensteuer, die dann aber unter Um-
stinden der Lizenznehmer vom Finanzamt nicht mehr zuriickfordern kann. Klagen
gegen den Vertragspartner auf Erstattung félschlich abgefiihrter Quellensteuer verbietet
sich aber in den meisten Fillen, um den guten Geist der Zusammenarbeit nicht zu
gefdhrden.

Die Doppelbesteuerungsabkommen sehen vor, dal bei der Bemessung der Hohe der
zwischen verbundenen Gesellschaften vereinbarten Lizenzgebithren arm's-length-
Regeln einzuhalten sind. Diese arm's-length-Regeln, die es im Doppelbesteuerungs-
bereich schon immer gegeben hat, sind in gewisser Weise durch transfer-price-Regeln
fiir verbundene Unternehmen konkretisiert worden, die im Jahr 1986 in Kraft getreten
sind und die jetzt offenbar auch angewendet werden, nachdem die japanischen Steuer-
behdrden sich mit den Regeln vertraut gemacht und Erfahrungen gesammelt haben.

Gesellschaften sind dann verbunden, wenn eine Gesellschaft direkt oder indirekt
50% der Anteile einer anderen Gesellschaft hilt oder wenn die eine Gesellschaft die
andere kontrolliert. Das ist dann der Fall, wenn der Vorstand mehrheitlich von der
anderen Gesellschaft gestellt wird oder wesentliche geschiftliche Beziehungen beste-
hen oder die andere Gesellschaft im groBen Umfang finanziert. Liegen diese Kriterien
nicht vor, wie offenbar im Fall Unysis, bei dem sich nur ein Drittel im Besitz einer
amerikanischen Gesellschaft befand, werden die Verrechnungspreisregeln entsprechend
angewandt, dann aber nicht unter dem Gesichtspunkt der verdeckten " Gewinn-
ausschiittung, sondern nach Schenkungsregeln, die Schenkungen nur in begrenztem
Umfang zulassen. Praktisch werden damit Verrechnungspreisregeln auf Fille ange-
wandst, fiir die sie an sich nicht gedacht sind.

Wesentlich fir die Feststellung richtiger Verrechnungspreise ist der Fremdvergleich.
Die schon erwihnten Vergleichsdaten, die der Findung einer angemessenen Lizenz-
gebiihr bei Verletzungsféllen oder bei Lizenzierung durch die 6ffentlichen Hinde dien-
lich sind, kénnen natiirlich auch im Rahmen des Steuerrechts herangezogen werden. Es
muB aber darauf hingewiesen werden, daB die Ubernahme nicht blindlings erfolgen
sollte.

In den USA scheint man wegen der vielen Schwierigkeiten eine Methode anwenden
zu wollen, die offenbar auch in Deutschland mit Wohlwollen betrachtet wird. Die
deutschen Verwaltungsgrundsitze erwihnen, daB ein ordentlicher Geschiftsleiter einen
Vertrag nur abschlieBen wird, wenn seinem Unternehmen ein angemessener Gewinn
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verbleibt. Das hat dann zur Folge, daB die Angemessenheitspriifung zu einer Gewinn-
aufteilungspriifung fiihrt. Eine solche Aufteilungsmethode 148t sich mit den transfer-
price-Regeln nicht rechtfertigen. Unverbundene Lizenzvertragspartner wiirden namlich
Vertrige aufgrund von Gewinnteilungszahlen nicht abschlieBen. Man wird aber nicht
ausschlieBen konnen, daB auch die japanischen Betriebspriifer zumindest danach fragen
werden, um ein Gefiihl dafiir zu bekommen, ob es im Verhiltnis zwischen verbundenen
Gesellschaften mit rechten Dingen zugeht. Bei dem eingangs erwihnten Fall der
Steuernachforderung bei der Tochter eines Schweizer Unternehmens hat vermutlich
eine Rolle gespielt, daB die japanische Tochter keine Gewinne ausgewiesen und deshalb
auch keine Korperschaftssteuer gezahlt hatte.

Analog zu der Forderung der japanischen Finanzbehorde, quellensteuerpflichtige
Lizenzgebiihren und Vergiitungen fiir Nebenleistungen, fiir die Quellensteuer nicht zu
zahlen ist, im Vertrag zu trennen, wird man auch hier schon in die Vertrige Hinweise
aufnehmen, die einen Vergleich zumindest erleichtern. Je transparenter die Vertrige
sind und je mehr die unterschiedlichen Kalkulationserfordernisse offengelegt werden,
desto leichter sollte es bei Betriebspriifungen fallen, Verstindnis fiir Unterschiede zu
finden, die auf den ersten Blick nicht einleuchten. Es wird manchmal behauptet, daB die
Betriebspriifer ungeniigend geschult sind, um schwierige betriebswirtschaftliche
Zusammenhinge zu erkennen. Es wird deshalb Aufgabe der zu priifenden Unternehmen
sein, Unterlagen bereitzuhalten, aus denen sich die Angemessenheit ergibt.

7. GEMEINSCHAFTSUNTERNEHMEN UND LIZENZEN

Es sollte sich aus dem bisher Gesagten ergeben haben, daf die Vergabe einer Lizenz die
Gefahr in sich trégt, dal die Lizenzrechte nicht nur verloren gehen, sondern auch dazu
fihrt, daB der japanische Markt nur noch vom friiheren Lizenznehmer bearbeitet wird.
Daf das auch dazu fiihren kann, daB der friihere Lizenznehmer weltweit titig wird und
den fritheren Lizenzgeber auf dessen eigenen Mirkten verdringt, zeigen die Beispiele
in den USA, wo die Unterhaltungselektronik mit Hilfe von amerikanischen Lizenzen in
japanische Hinde iibergegangen ist.

Ein mogliches Mittel, um einen solchen Ausgang zu vermeiden, ist die Aufnahme
einer eigenen Fertigung in Japan, und dann, wenn es erforderlich oder moglich ist, die
Vergabe einer Lizenz an ein Gemeinschaftsunternehmen. Zu den letzteren Punkten
mdchte ich abschlieBend einige Hinweise geben:

Gemeinschaftsunternehmen sind in Japan in der Regel japanische Aktiengesell-
schaften (kabushiki kaisha). Diese Gesellschaften haben eine Satzung, die das Verhilt-
nis der Gesellschaft zu Dritten und zu den Aktioniren regelt, nicht aber das Verhiltnis
der Aktiondre untereinander. Deshalb ist der gesonderte AbschluB eines Partner-
schaftsvertrages erforderlich, in dem zu regeln ist, wie die Aktionire die gemeinsame
Gesellschaft fithren wollen.

Dabei muf} bedacht werden, daB das japanische Recht den Aktioniren ganz unzurei-
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chende Rechte gibt. Die Parteien miissen also diese Regelung selbst vornehmen und fiir
die Durchsetzung sorgen, ohne dabei durch Regeln im Gesetz oder in der Satzung
Anleitung zu finden. Einzuwirken ist dabei insbesondere auf den Vorstand, der zwar
von den Aktiondren gewiahlt wird, die Geschiftsfilhrung aber in eigener Verantwortung
betreibt. Vorstand ist der torishimariyakkai, der manchmal, aber nach meiner Auffas-
sung falsch, mit Verwaltungsrat iibersetzt wird. Bei 50:50-Gemeinschaftsunternehmen
sollte sich das Beteiligungsverhiltnis auch in der Besetzung des Vorstandes reflek-
tieren. Die dabei vielfach befiirchtete Gefahr des dead-lock wird gerade bei deutsch-
japanischen Gemeinschaftsunternehmen selten wirklich bestehen, weil die Konsens-
bildung in beiden Lindern einen hohen Stellenwert hat.

Bei Gemeinschaftsunternehmen erfolgt hiufig ein Zusammenwirken der Partner
nicht nur im Rahmen des Gemeinschaftsunternehmens, sondern auch zwischen dem
Gemeinschaftsunternehmen und den einzelnen Partnern. Das gilt fiir die Personal-
gestellung, die Uberlassung von Produktions- und Vertriebsméglichkeiten und fiir die
Gewihrung von Lizenzen und sonstiger technischer und kaufméannischer Hilfe. Haufig
14BRt das Gemeinschaftsunternehmen bei Subunternehmen arbeiten, zu dem auch der
japanische Partner gehoren kann. Ist letzteres der Fall, besteht die Gefahr des Know-
how-Abflusses, der dann nicht so leicht gesteuert werden kann wie im Verhilntis zu
dritten unverbundenen Subunternehmern.

Die gleiche Gefahr besteht, wenn der Partner Personal stellt. Diese Personal-
gestellung erfolgt in der Regel im Rahmen von Entsendungen (sAukkd). Der entsen-
dende japanische Partner bleibt Arbeitgeber, auch wenn das Personal jedenfalls zeit-
weise beim Gemeinschaftsunternehmen titig ist und den Weisungen des Gemein-
schaftsunternehmens zu folgen hat. Es liegt auf der Hand, dal die Loyalitit des
Personals in solchen Fillen gegeniiber dem Arbeitgeber besteht, der die in Japan iibli-
che Abfindung zahlt und letztendlich die Entscheidung iiber den Einsatz des Arbeit-
nehmers trifft. Delegierte Arbeitnehmer konnen haufig auch kurzfristig zuriickgerufen
werden. Wenn es sich um qualifizierte Arbeitnehmer handelt, entsteht dem Gemein-
schaftsunternehmen ein Verlust. Dies und der Umstand, dafl beim Riickruf ein Know-
how-AbfluB nicht vermieden werden kann, sollte dazu fiihren, daBl jedenfalls nach einer
Anlaufzeit das Gemeinschaftsunternehmen eigenes Personal hat.

Bei manchen Vertrigen fiir Gemeinschaftsunternehmen wird iibersehen, daB die
Zusammenarbeit von Unternehmen aus verschiedenen Kulturbereichen nicht fiir die
ganze Zukunft absicherbar ist. Es muB also Vorsorge getroffen werden, wie und wann
die Zusammenarbeit beendet werden kann, und wie die im Gemeinschaftsunternehmen
vorhandenen Rechte auf einen der Partner iibergeleitet werden. In diesem Rahmen muf}
dann sichergestellt werden, daB die Lizenzrechte so weitergeleitet werden, daB der
Schaden, der beim Verbleib bei einem unabhéngigen Dritten entstehen wiirde, zumin-
dest gemindert werden kann.

Ich habe versucht, die fiir eine Lizenzvergabe nach Japan wichtigen Rechtsbereiche,
manchmal vielleicht zu stark verkiirzt, vorzustellen. Es bleibt mir zum Schlufl nur noch
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darauf hinzuweisen, daB man im konkreten Fall Rechtsrat vor Ort einholen sollte. Die
Ausfiihrungen sollen daher eher als Hilfestellung verstanden werden, im Gesprich mit
dem Anwalt in Japan die relevanten Fragen zu stellen und gegebenenfalls auch Exper-
ten aus anderen Rechtsbereichen, insbesondere dem Steuerrecht, heranzuziehen.

Anmerkung der Redaktion: der Vortrag wurde erstmals in Heft Nr. 11/12 /1994 der
MITTEILUNGEN verdffentlicht.
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