
 

 

A l l  r i g h t s  r e s e rve d  ©  Lo re nz  &  Pa r tn e r s  20 22  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Zwingend notwendige Berechnung internationaler 
Lizengebühren auch innerhalb eines Konzerns  

 
April 2022 

 

 Newsletter Nr. 237 (DE)  



 

 

© Lorenz & Partners April 2022 Seite 2 von 6 
        Tel: +66 (0) 2-2871882               E-Mail: info@lorenz-partners.com  

 

         

Newsletter Nr. 237 (DE) 

 
I.  Einleitung 
 
Für international tätige Unternehmensgrup-
pen gehört die Angemessenheit konzernin-
terner Verrechnungspreise regelmäßig zu den 
am intensivsten diskutierten Themen in der 
steuerlichen Betriebsprüfung. Die Schwer-
punkte dieser Diskussionen haben sich dabei 
in den letzten Jahren deutlich verschoben: 
Weg von den Preisen für klassische Warenlie-
ferungen und Dienstleistungen hin zur Ver-
rechnung von immateriellen Wirtschaftsgü-
tern.  
 
Dabei hat die Regelungsdichte für die Ver-
rechnung solcher Wirtschaftsgüter dem 
Grunde und der Höhe nach in den letzten 
Jahren deutlich zugenommen. Ein spezieller 
Aspekt der Verrechnung immaterieller Wirt-
schaftsgüter  ist insbesondere die Nutzung 
von Markenrechten durch (ausländische) 
Tochtergesellschaften. Solche gehören heute 
in vielen Unternehmen zu den zentralen 
Werttreibern für den Unternehmenserfolg. 
Schon angesichts der mit ihnen verbundenen 
Werte (die mitunter sogar über die Hälfte des 
gesamten Unternehmenswerts ausmachen 
können) hat die Lizenzierung von Marken-
rechten entscheidenden Einfluss auf die Ge-
winnverteilung im Konzern. 
 
Der nachfolgende Beitrag zeigt auf, unter 
welchen Gesichtspunkten für die grenzüber-
schreitende Überlassung von Marken im 
Konzern ein Entgelt innerhalb des Konzerns 
zu erheben ist und was hierbei zu beachten 
ist. 

 
 

 
II.  Entstehung des Markenschutzes  
 
Gemäß § 3 MarkenG können als Marke sämt-
liche Zeichen geschützt werden, die Waren 
oder Dienstleistungen eines Unternehmens 
von denen anderer Unternehmen unterschei-
den und sich graphisch darstellen lassen (§ 8 
Abs. 1 MarkenG).  
 
Der Markenschutz entsteht dabei zum einen 
durch eine entsprechende Eintragung in ein 
Markenregister. Eine solche Eintragung führt 
dazu, dass der Inhaber das alleinige Recht er-
hält, diese Marke zu benutzen. Bei Verletzung 
dieses Markenrechts (also bei Nutzung ohne 
entsprechende Zustimmung) kann der Mar-
keninhaber Unterlassungsansprüche bzw. 
Schadenersatzansprüche geltend machen 
(§§ 4, 14 MarkenG).  
 
Weiterhin kann Markenschutz nach deut-
schem Recht (§ 4 MarkenG) aber auch ent-
stehen durch 

• die Benutzung eines Zeichens im ge-
schäftlichen Verkehr, soweit das Zei-
chen innerhalb beteiligter Verkehrskreise 
als Marke Verkehrsgeltung erworben hat, 
oder 

• Notorische Bekanntheit der Marke im 
Sinne  der Pariser Verbandsübereinkunft 
(i. d. R. ausländische Marken ohne vorge-
nannte inländische Benutzung). 

 
Dies macht deutlich: Auch nicht eingetragene 
Marken können Gegenstand eines Lizenzver-
trages sein und aus steuerrechtlicher Sicht 
eine Lizenzgebühr rechtfertigen, die inner-
halb des Konzerns zu verrechnen wäre (siehe 
auch § 30 Abs. 1 MarkenG). Aus Konzern-
sicht muss daher stets geprüft werden, ob tat-
sächlich ein Markenschutz (auch ohne 
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Eintragung) besteht und ob hierfür bei Über-
lassung einer Marke durch die Muttergesell-
schaft an die Tochtergesellschaft eine Lizenz-
gebühr zu erheben ist. 
 
Denn wird die Markenüberlassung entgeltlich 
vorgenommen, obwohl hierfür tatsächlich 
keine Grundlage besteht, kann dies zur An-
nahme einer verdeckten Gewinnausschüt-
tung führen. Dies hätte wiederum zur Folge, 
dass nicht nur der Betriebsausgabenabzug ne-
giert würde. Vielmehr müsste dann ggf. auch 
Kapitalertragsteuer abgeführt werden. 
 
Sofern im umgekehrten Fall ein Entgelt für 
die Überlassung der Marke an die Tochterge-
sellschaft zwar zu zahlen wäre, eine Zahlung 
jedoch unterlassen wurde, kommen insbe-
sondere die Einkommenskorrekturvorschrif-
ten zur verdeckten Gewinnausschüttung 
i. S. d. § 8 Abs. 3 S. 2 KStG sowie gem. § 1 
Abs. 1 AStG zur Anwendung. 

III.  Abgrenzung zwischen einer Mar-
kenüberlassung und einer bloßen 
Namensnutzung  

 
Aus steuerrechtlicher Sicht ist zunächst die 
Abgrenzung zwischen Markenname und Fir-
menname von Bedeutung.  
 
Der Firmenname dient der Bezeichnung des 
Geschäftsbetriebes, während der Marken-
name Waren und Dienstleistungen kenn-
zeichnen soll. Da in der Praxis die Nutzung 
des Firmennamens mindestens genau so 
wertvoll sein kann, wie der Markenname, ist 
eine Abgrenzung erforderlich. 
 
Zu beachten ist dabei zwar, dass die „bloße“ 
Überlassung des Firmennamens an ein kon-
zernverbundenes Unternehmen grundsätz-
lich nicht entgeltfähig ist und daher in der Re-
gel steuerlich keine Auswirkugen hat.  
 
Anders gestaltet es sich jedoch, soweit die 
Namensnutzung gleichzeitig  mit der Über-
lassung von Markenrechten bzw. sonstigen 
immateriellen Werten verbunden ist (z. B. 

wenn der Firmenname identisch mit dem 
Markennamen ist).  
 
Sowohl der Bundesfinanzhof als auch das 
Bundesfinanzministerium nehmen bei der 
Verrechnung von Markenrechten eine relativ 
strikte Haltung ein. Zwar hat der BFH klar-
gestellt, dass die „bloße“ Namensüberlassung 
nicht weiterzubelasten ist. Jedoch ist auch die 
Hürde für die Annahme einer mit der Na-
mensnutzung verbundenen Lizenzüberlas-
sung nicht wirklich hoch. 
 
So genügt es hierfür bereits, dass aufgrund 
der Namensnutzung ein wirtschaftlicher Vor-
teil zu erwarten ist. Ein tatsächlich eingetre-
tener Vorteil ist hingegen nicht erforderlich. 
 
Ein Vorteil besteht grundsätzlich schon 
dann, wenn ein Dritter von der Nutzung aus-
geschlossen werden kann und der Namens-
überlassung eine eigenständige wirtschaftli-
che Bedeutung zugemessen werden kann. 
 
Wichtige Kriterien für das Vorliegen eines ei-
genständigen Wertes sind nach Ansicht des 
BFH insbesondere: 

• die erzielbaren Preise der unter dem 
Markennamen vertriebenen Güter, 

• der Bekanntheitsgrad der Marke, 

• die weltweite bzw. regionale Markenprä-
senz, 

• die Exportquote des einzelnen Kon-
zernunternehmens sowie 

• die Frage, wer den Wert der Marke ge-
schaffen und wer die Aufwendungen 
für deren Begründung und dessen Erhalt 
getragen hat. 

 
Die Schwierigkeit, bei gleich lautendem Mar-
ken- und Firmennamen den Wert des verre-
chenbaren Markenanteils zu bestimmen, er-
fordert mitunter eine gezielte Untersuchung 
der Wirkung und des Nutzens der Marke im 
Verhältnis zum Firmennamen. 
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IV.  Verrechnung von Markenlizenzen 
 
Im Falle einer Markenüberlassung der Mut-
tergesellschaft an eine Tochtergesellschaft ist 
grundsätzlich zu prüfen, ob und wie ggf. eine 
steuerrechtliche Verrechnung zu erfolgen 
hat. Dabei ist zwischen einer Verrechnungs-
pflicht dem Grunde nach und der Höhe nach 
zu differenzieren. 
 
1.  Verrechnung dem Grunde nach 
 
Zu beachten ist, dass eine Verrechnung von 
Nutzungsentgelten dann vorzunehmen ist, 
wenn die überlassene Marke für den Lizenz-
nehmer als Leistungsempfänger einen wirt-
schaftlichen Nutzen darstellt. Dies kann auch 
bei fehlender unmittelbarer Nutzung selbst 
dann gegeben sein, wenn ein anderer wirt-
schaftlicher Vorteil aus der Überlassung re-
sultieren kann.  
 
Entscheidend ist, ob die mit der Einräumung 
des Nutzungsrechts verbundenen Schutz-
rechte geeignet sind, zur Absatzförderung 
beizutragen. Ausreichend ist insoweit bereits 
die Möglichkeit, mit der Nutzung einer 
Marke absatzwirtschaftliche Vorteile zu er-
zielen, unabhängig davon, ob die Markennut-
zung tatsächlich zu einer Absatzsteigerung 
geführt hat. 
 
Ob ein solcher Vorteil auch tatsächlich ein-
tritt, ist hingegen irrelevant, da insoweit eine 
ex-ante Betrachtung vorgenommen wird. 
Diese richtet sich maßgeblich nach dem vo-
raussichtlich eingetretenen Nutzen. 
 
Dabei ist auf die Rechtsfigur des „ordentli-
chen und gewissenhaften Geschäftsleiters“ 
abzustellen. Es kommt maßgeblich darauf an, 
ob dieser ein Lizenzentgelt verlangen würde. 
 
Soweit diese Voraussetzungen gegeben sind, 
besteht für die überlassende Muttergesell-
schaft die Pflicht, Lizenzentgelte von der 
Tochtergesellschaft zu erheben. Denn in sol-
chen Fällen liegt in der Überlassung eines 
Markenrechts durch die Muttergesellschaft 
an die Tochtergesellschaft  grundsätzlich  ein 

verrechenbarer Geschäftsvorfall i. S. v. § 1 
Abs. 4 Nr. 1 AStG vor. 
 
Zu beachten ist dabei, dass auch ohne eine 
nachweisbare schuldrechtliche Vereinbarung 
gemäß § 1 Abs. 4 Satz 2 AStG widerlegbar 
eine solche konzerninterne Vereinbarung 
vermutet wird. 
 
2.  Verrechnung der Höhe nach 
 
Wesentlich schwieriger gestaltet sich die 
Frage danach, in welcher Höhe eine Verrech-
nung zu erfolgen hat. 
 
Für die Höhe einer angemessenen Vergütung 
ist auf den Fremdvergleichsgrundsatz abzu-
stellen. Die Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
bevorzugt dabei weiterhin die geschäftsfall-
bezogenen Standardmethoden (Vergleichs-
preis-, Wiederverkaufspreis- oder Kosten-
aufschlagsmethode).  
 
Dabei treten Probleme bei der Beschaffung 
von Vergleichswerten auf, die dazu führen, 
dass diese Methoden nur in Ausnahmefällen 
anwendbar sind. Dies ist insbesondere dann 
der Fall, wenn die Preisvergleichsmethode 
auf Grundlage eines internen Fremdver-
gleichs nicht anwendbar ist. 
 
Problematisch ist nämlich hierbei, dass insbe-
sondere immaterielle Wirtschaftsgüter im Re-
gelfall einzigartig sind und insofern ein Ver-
gleich von unterschiedlichen immateriellen 
Wirtschaftsgütern bezüglich der exakten Ver-
gleichbarkeit naturgemäß Schwierigkeiten be-
reitet. 
 
Daher kommt regelmäßig dem hypotheti-
schen Fremdvergleich i. S. v. § 1 Abs. 3 
Satz 5 ff. AStG besondere Bedeutung zu, um 
das Entgelt auch in den Fällen, in denen die 
tatsächliche Vergleichbarkeit nicht vorliegt, 
bestimmen zu können.  
 
Es wird also geprüft, in welcher Höhe ein or-
dentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter 
Lizenzentgelte verlangen würde. 
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Dabei kann für die jeweilige Einzelfallprü-
fung auf die Grundsätze des BGH zur Li-
zenzanalogie abgestellt werden (siehe BGH, 
Urteil v. 29.7.2009, I ZR 169/07). 
 
Hierbei ist der objektive Wert der Benut-
zungsberechtigung zu ermitteln, also der 
Wert des Rechtes, das ein Nutzer beim Mar-
keninhaber in Form von Lizenzen erworben 
hätte. 
 
Bei der Ermittlung des objektiven Wertes ist 
nicht nur darauf abzustellen, welchen wirt-
schaftlichen Vorteil die Markenbenutzung 
für den Verwender hat, es sind auch die Inte-
ressen des Lizenzgebers zu berücksichtigen. 
Letzterer würde bspw. bei der Vergabe von 
Lizenzen unter anderem berücksichtigen, in-
wieweit sich die Verwendung der Marke 
durch den Verwender auf die eigene Verwen-
dung auswirken würde. 
 
Insofern ist auch eine eingehende Markenbil-
dungs-, Markennutzen-, und Markenwir-
kungsanalyse zwingend geboten. Denn damit 
kann im Rahmen der Bestimmung der Li-
zenzgebühr, insbesondere hinsichtlich der 
Gegebenheiten in den verschiedenen Län-
dern und unterschiedlicher Produkte, diffe-
renziert werden.  
 
Dabei kommt es unter anderem auf folgende 
Aspekte an: 

• Beitrag des Lizenznehmers zur Marken-
schaffung und Auswirkungen dieses Bei-
trags auf die Höhe einer vom rechtlichen 
Eigentümer geforderten Lizenzgebühr 
(wer trifft z. B. die Entscheidungen zum 
Erscheinungsbild der Marke, wer defi-
niert und setzt die Markeninhalte um 
usw.) 

• Abhängigkeit des Markennutzens vom 
Produkt, Käuferschicht usw., z. B. Be-
deutung der Marke aus der Sicht eines ge-
werbetreibenden Abnehmers im Ver-
gleich zu der eines Endverbrauchers.  

• Form des Markenwertnutzens, der sich in 
einem Preispremium widerspiegeln kann.  

• Marke als notwendiges oder hinlängliches 
Entscheidungskriterium (z. B. ob Kunde 
sich aufgrund der Marke konkret für das 
jeweilige Produkt entscheidet). 

• Unterschiedlicher Nutzen der Marke in 
einzelnen Ländern (wenn z. B. in be-
stimmten Ländern historisch bedingt ein 
deutsches Unternehmen besonders nega-
tiv/positiv bewertet wird).  

• Analyse von Wirkung und Nutzen der 
Marke im Verhältnis zum Firmennamen 
sowie von mehreren Markennamen un-
tereinander bei zusammengesetzten Mar-
kennamen. 

 
IV.  Besonderheiten aufgrund von DBA 
 
Zu beachten ist weiterhin, dass sich aufgrund 
von bestehenden Doppelbesteuerungsab-
kommen (DBA) Besonderheiten bei der Li-
zenzbesteuerung ergeben können. 
 
Denn die meisten Länder, mit denen 
Deutschland ein DBA abgeschlossen hat und 
in denen sich häufig Tochtergesellschaften 
deutscher Unternehmen befinden, sehen vor, 
dass in der Regel 10 bis 15 % Quellensteuer 
auf die Lizenzgebühren einzubehalten und 
abzuführen sind. 
 
Falls dies alles ordnungsgemäß erfolgt, wird 
ein internationales Quellensteuerzertifikat 
hierüber erstellt, mit welchem die Quellen-
steuer im Normalfall in Deutschland aner-
kannt wird und nach § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
KStG i. V. m. § 34c Abs. 1 EStG gegen die 
deutsche Gewinn-/ Körperschaftsteuer ver-
rechnet werden kann (siehe auch Art. 23a 
OECD-MA). 
 
Allerdings stellen sich auch hier unter Um-
ständen zwei Probleme:  
 
Immer häufiger kommt es vor, dass die Län-
der, in denen die Tochtergesellschaft ansässig 
ist, von dieser einen Pauschalbetrag verlan-
gen und im Zweifelsfall auch einen fiktiven 
Betrag einer angenommenen oder 
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tatsächlichen Lizenz- bzw. Markennutzung 
der Quellensteuer unterwerfen.  
Das heißt, auch wenn kein ausdrücklicher 
Vertrag dies vorsieht und auch wenn von der 
Tochtergesellschaft kein Geld für die Nut-
zung der Lizenz an Deutschland gezahlt wird, 
gehen die lokalen Steuerbehörden ggf. den-
noch von einer steuerpflichtigen Nutzung 
aus. 
 
Gegebenenfalls sind die angenommenen Be-
träge sehr hoch und, wenn es keine klaren, 
professionell gestalteten Verträge gibt, ist es 
nicht ungewöhnlich, dass die im Ausland ge-
zahlte Quellensteuer für das Unternehmen in 
Deutschland nicht anrechenbar ist.  
 
Von daher ist dringend anzuraten, dass bei al-
len Sachverhalten, welche im Zusammen-
hang mit immateriellen Wirtschaftsgütern 
stehen (vom schlichten Verkauf einer kom-
plexen Maschine bis hin zum Verkauf und 
der Installation von Großanlagen) bereits im 
Vorfeld die Vergütung für Lizenzen, Na-
mensrechte, Trademarks, Know-how  usw. 
sehr detailliert sowohl dem Grunde als auch 
der Höhe nach festgelegt werden. 
 
V. Fazit 
 
Angesichts der Komplexität und der teils un-
terschiedlichen Besteuerungspraxis auf inter-
nationaler Ebene einerseits sowie der zuneh-
menden wirtschaftlichen Bedeutung von 
Marken andererseits, ist aus Sicht internatio-
nal agierender Unternehmen unbedingt auf 
folgende Aspekte zu achten:  
 

Zunächst einmal bedarf es für eine steuer-
rechtliche Verrechnungspflicht nicht erst der 
Registereintragung einer Marke. Vielmehr 
kann auch z. B. schon die Bekanntheit einer 
Marke ausreichen, wie § 4 MarkenG zeigt. 
Dies ist im Vorfeld etwaiger Geschäftsvorha-
ben mit ausländischen Tochtergesellschaften 
zu berücksichtigen. 
 
Bei einer Markenüberlassung innerhalb der 
Unternehmensgruppe sollten weiterhin früh-
zeitig konkrete Vereinbarungen hinsichtlich 
etwaiger Lizenzüberlassungen (ggf. separat 
von sonstigen vertraglichen Beziehungen) ge-
troffen werden. 
 
Dabei ist genaustens zu dokumentieren, wel-
che Marken genutzt werden sollen, welchen 
Anteil diese Marken im Rahmen der wirt-
schaftlichen Beziehung ausmachen und dass 
eine angemessene Verrechnung stattgefun-
den hat. Hierzu muss insbesondere dargelegt 
werden, welche Preisvergleichsmethode ge-
wählt wurde und zu welchem Ergebnis die 
Markenbildungs-, Markennutzungs- bzw. 
Markenwirkungsanalyse gekommen ist. 
 
Zudem sollte anhand der vorgenannten Kri-
terien sorgfältig geprüft werden, ob es sich 
um eine bloße Namensüberlassung handelt 
oder gleichzeitig etwaige Markenrechte be-
troffen sein könnten.  
 
 
 
 

 
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit den vorliegenden Informationen behilflich sein konnten.  

Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an: 
 

LORENZ & PARTNERS Co., Ltd. 
27th Floor Bangkok City Tower 

179 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand 
Tel.: +66 (0) 2-287 1882 

E-Mail: info@lorenz-partners.com  
www.lorenz-partners.com 
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