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Obwohl Lorenz & Partners groBe Sorgfalt darauf verwenden, die in diesen Newslettern bereitgestellten
Informationen auf aktuellem Stand fiir Sie zur Verfigung zu stellen, méchten wir Sie darauf hinweisen, dass diese
eine individuelle Beratung nicht ersetzen kénnen. Lorenz & Partners tibernimmt keinerlei Gewihr fiir die
Aktualitit, Korrektheit oder Vollstindigkeit der bereitgestellten Informationen. Haftungsanspriiche gegen Lorenz
& Partners, welche sich auf Schidden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollstindiger
Informationen verursacht wurden, sind grundsitzlich ausgeschlossen, sofern seitens Lorenz & Partners kein
vorsatzliches oder grob fahrlassiges Verschulden vorliegt.

I.  Einleitung

Fir international titige Unternehmensgrup-
pen gehort die Angemessenheit konzernin-
terner Verrechnungspreise regelmifig zu den
am intensivsten diskutierten Themen in der
steuerlichen Betriebspriifung. Die Schwer-
punkte dieser Diskussionen haben sich dabei
in den letzten Jahren deutlich verschoben:
Weg von den Preisen fur klassische Warenlie-
ferungen und Dienstleistungen hin zur Ver-
rechnung von immateriellen Wirtschaftsgii-
tern.

Dabei hat die Regelungsdichte fiir die Ver-
rechnung solcher Wirtschaftsgliter dem
Grunde und der Hohe nach in den letzten
Jahren deutlich zugenommen. Ein spezieller
Aspekt der Verrechnung immaterieller Wirt-
schaftsgiiter ist insbesondere die Nutzung
von Markenrechten durch (auslindische)
Tochtergesellschaften. Solche gehoren heute
in vielen Unternehmen zu den zentralen
Werttreibern fiir den Unternehmenserfolg.
Schon angesichts der mit ihnen verbundenen
Werte (die mitunter sogar tber die Hilfte des
gesamten Unternehmenswerts ausmachen
konnen) hat die Lizenzierung von Marken-
rechten entscheidenden Einfluss auf die Ge-
winnverteilung im Konzern.

Der nachfolgende Beitrag zeigt auf, unter
welchen Gesichtspunkten fir die grenztuber-
schreitende Uberlassung von Marken im
Konzern ein Entgelt innerhalb des Konzerns
zu erheben ist und was hierbei zu beachten
ist.

II. Entstehung des Markenschutzes

Gemil § 3 MarkenG koénnen als Marke simt-
liche Zeichen geschiitzt 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 fithrt
dazu, dass der Inhaber das alleinige Recht er-
hilt, diese Marke zu benutzen. Bei Verletzung
dieses Markenrechts (also bei Nutzung ohne
entsprechende Zustimmung) kann der Mar-
keninhaber Unterlassungsanspriiche bzw.
Schadenersatzanspriiche  geltend machen

(§§ 4, 14 MarkenG).

Weiterhin kann Markenschutz nach deut-
schem Recht (§ 4 MarkenG) aber auch ent-
stehen durch

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

e Notorische Bekanntheit der Marke im
Sinne der Pariser Verbandsubereinkunft
@i. d. R. auslindische Marken ohne vorge-
nannte inlindische Benutzung).

Dies macht deutlich: Auch nicht eingetragene
Marken kénnen Gegenstand eines Lizenzver-
trages sein und aus steuerrechtlicher Sicht
eine Lizenzgebthr rechtfertigen, die inner-
halb des Konzerns zu verrechnen wire (siche
auch § 30 Abs. 1 MarkenG). Aus Konzern-
sicht muss daher stets gepriift werden, ob tat-
sachlich ein Markenschutz (auch ohne
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Eintragung) besteht und ob hierfiir bei Uber-
lassung einer Marke durch die Muttergesell-
schaft an die Tochtergesellschaft eine Lizenz-
gebiithr zu erheben ist.

Denn wird die Markeniiberlassung entgeltlich
vorgenommen, obwohl hierfiir tatsichlich
keine Grundlage besteht, kann dies zur An-
nahme einer verdeckten Gewinnausschiit-
tung fithren. Dies hitte wiederum zur Folge,
dass nicht nur der Betriebsausgabenabzug ne-
giert wiirde. Vielmehr misste dann ggf. auch
Kapitalertragsteuer abgefiihrt werden.

Sofern im umgekehrten Fall ein Entgelt fir
die Uberlassung der Marke an die Tochterge-
sellschaft zwar zu zahlen wire, eine Zahlung
jedoch unterlassen wurde, kommen insbe-
sondere die Einkommenskorrekturvorschrif-
ten zur verdeckten Gewinnausschiittung
1. S.d. § 8 Abs. 3 S. 2 KStG sowie gem. § 1
Abs. 1 AStG zur Anwendung.

III. Abgrenzung zwischen einer Mar-
keniiberlassung und einer bloflen
Namensnutzung

Aus steuerrechtlicher Sicht ist zunichst die
Abgrenzung zwischen Markenname und Fir-
menname von Bedeutung.

Der Firmenname dient der Bezeichnung des
Geschiftsbetriebes, wihrend 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 ,,blof3e
Uberlassung des Firmennamens an ein kon-
zernverbundenes Unternehmen grundsitz-
lich nicht entgeltfihig ist und daher in der Re-
gel steuerlich keine Auswirkugen hat.

Anders gestaltet es sich jedoch, soweit die
Namensnutzung gleichzeitig mit der Uber-
lassung von Markenrechten bzw. sonstigen
immateriellen Werten verbunden ist (z. B.
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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 ,,blo3e* Namenstiberlassung
nicht weiterzubelasten ist. Jedoch ist auch die
Hiurde fur die Annahme einer mit der Na-
mensnutzung verbundenen Lizenziiberlas-
sung nicht wirklich hoch.

So gentigt es hierfiir bereits, dass aufgrund
der Namensnutzung ein wirtschaftlicher Vor-
teil zu erwarten ist. Ein tatsichlich eingetre-
tener Vorteil ist hingegen nicht erforderlich.

Ein Vorteil besteht grundsitzlich schon
dann, wenn ein Dritter von der Nutzung aus-
geschlossen werden kann und der Namens-
tberlassung eine eigenstindige wirtschaftli-
che Bedeutung zugemessen werden kann.

Wichtige Kriterien fiir das Vorliegen eines ei-
genstindigen Wertes sind nach Ansicht des
BFH insbesondere:

e die erzielbaren Preise der unter dem
Markennamen vertriebenen Guter,

e der Bekanntheitsgrad der Marke,

e die weltweite bzw. regionale Markenpri-
senz,

e die Exportquote des cinzelnen Kon-
zernunternehmens sowie

e die Frage, wer den Wert der Marke ge-
schaffen und wer die Aufwendungen
fir deren Begriindung 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
Verhiltnis zum Firmennamen.
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IV.  Verrechnung von Markenlizenzen

Im Falle einer Markeniiberlassung der Mut-
tergesellschaft an eine Tochtergesellschaft ist
grundsitzlich zu prifen, ob und wie ggf. eine
steuerrechtliche Verrechnung zu erfolgen
hat. Dabei ist zwischen einer Verrechnungs-
pflicht dem Grunde nach und der Héhe nach
zu differenzieren.

1.  Verrechnung dem Grunde nach

Zu beachten ist, dass eine Verrechnung von
Nutzungsentgelten dann vorzunehmen ist,
wenn die Uberlassene Marke fiir den Lizenz-
nehmer als Leistungsempfinger einen wirt-
schaftlichen Nutzen darstellt. Dies kann auch
bei fehlender unmittelbarer Nutzung selbst
dann gegeben sein, wenn ein anderer wirt-
schaftlicher Vorteil aus der Uberlassung re-
sultieren kann.

Entscheidend ist, ob die mit der Einrdumung
des Nutzungsrechts verbundenen Schutz-
rechte geeignet sind, zur Absatzférderung
beizutragen. Ausreichend ist insoweit bereits
die Moglichkeit, mit der Nutzung einer
Marke absatzwirtschaftliche Vorteile zu er-
zielen, unabhingig davon, ob die Markennut-
zung tatsichlich zu einer Absatzsteigerung
gefithrt hat.

Ob ein solcher Vorteil auch tatsachlich ein-
tritt, ist hingegen irrelevant, da insoweit eine
ex-ante Betrachtung vorgenommen wird.
Diese richtet sich mal3geblich nach dem vo-
raussichtlich eingetretenen Nutzen.

Dabei ist auf die Rechtsfigur des ,,ordentli-
chen und gewissenhaften Geschiftsleiters®
abzustellen. Es kommt maf3geblich darauf an,
ob dieser ein Lizenzentgelt verlangen wiirde.

Soweit diese Voraussetzungen gegeben sind,
besteht fiir die tberlassende Muttergesell-
schaft die Pflicht, Lizenzentgelte von der
Tochtergesellschaft zu erheben. Denn in sol-
chen Fillen liegt in der Uberlassung eines
Markenrechts durch die Muttergesellschaft
an die Tochtergesellschaft grundsitzlich ein

verrechenbarer Geschiftsvorfall i. S. v. § 1
Abs. 4 Nr. 1 AStG vor.

Zu beachten ist dabei, dass auch ohne eine
nachweisbare schuldrechtliche Vereinbarung
gemill § 1 Abs. 4 Satz 2 AStG widerlegbar
eine solche konzerninterne Vereinbarung
vermutet wird.

2.  Verrechnung der Héhe nach

Wesentlich schwieriger gestaltet sich die
Frage danach, in welcher Hohe eine Verrech-
nung zu erfolgen hat.

Fir die Hohe einer angemessenen Vergiitung
ist auf den Fremdvergleichsgrundsatz abzu-
stellen. Die Organisation fir wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
bevorzugt dabei weiterhin die geschiftsfall-
bezogenen Standardmethoden (Vergleichs-
preis-, Wiederverkaufspreis- oder Kosten-
aufschlagsmethode).

Dabei treten Probleme bei der Beschaffung
von Vergleichswerten auf, die dazu fihren,
dass diese Methoden nur in Ausnahmefillen
anwendbar sind. Dies ist insbesondere dann
der Fall, wenn die Preisvergleichsmethode
auf Grundlage eines internen Fremdver-
gleichs nicht anwendbar ist.

Problematisch ist nimlich hierbei, dass insbe-
sondere immaterielle Wirtschaftsgtiter im Re-
gelfall einzigartig sind und insofern ein Ver-
gleich von unterschiedlichen immateriellen
Wirtschaftsgiitern beziiglich der exakten Ver-
gleichbarkeit naturgemil} Schwierigkeiten be-
reitet.

Daher kommt regelmiBig dem hypotheti-
schen Fremdvergleich i. S. v. §{ 1 Abs. 3
Satz 5 ff. AStG besondere Bedeutung zu, um
das Entgelt auch in den Fillen, in denen die
tatsachliche Vergleichbarkeit nicht vorliegt,
bestimmen zu konnen.

Es wird also gepriift, in welcher Hohe ein or-
dentlicher und gewissenhafter Geschiftsleiter
Lizenzentgelte verlangen wiirde.

© Lorenz & Partners

Tel: +66 (0) 2-2871882

April 2022
E-Mail: info@lorenz-partners.com

Seite 4 von 6



mailto:info@lorenz-partners.com

Newsletter Nr. 237 (DE)

T L&P

Legal, Tax and Business Consultants

Dabei kann fur die jeweilige Einzelfallprii-
fung auf die Grundsitze des BGH zur Li-
zenzanalogie abgestellt werden (siebe BGH,
Urteil v. 29.7.2009, 1 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
hitte.

Bei der Ermittlung des objektiven Wertes ist
nicht nur darauf abzustellen, welchen wirt-
schaftlichen Vorteil die Markenbenutzung
fur den Verwender hat, es sind auch die Inte-
ressen des Lizenzgebers zu berticksichtigen.
Letzterer wiirde bspw. bei der Vergabe von
Lizenzen unter anderem bertcksichtigen, in-
wieweit sich die Verwendung der Marke
durch den Verwender auf die eigene Verwen-
dung auswirken wirde.

Insofern ist auch eine eingehende Markenbil-
dungs-, Markennutzen-, und Markenwir-
kungsanalyse zwingend geboten. Denn damit
kann im Rahmen der Bestimmung der Li-
zenzgebiihr, insbesondere hinsichtlich der
Gegebenheiten in den verschiedenen Lin-
dern und unterschiedlicher Produkte, diffe-
renziert werden.

Dabei kommt es unter anderem auf folgende

Aspekte an:

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

e Abhingigkeit des Markennutzens vom
Produkt, Kiuferschicht usw., z. B. Be-
deutung der Marke aus der Sicht eines ge-
werbetreibenden Abnehmers im Vet-
gleich zu der eines Endverbrauchers.

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

e Marke als notwendiges oder hinlidngliches
Entscheidungskriterium (z. B. ob Kunde
sich aufgrund der Marke konkret fir das
jeweilige Produkt entscheidet).

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

e Analyse von Wirkung und Nutzen der
Marke im Verhiltnis 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 konnen.

Denn die meisten ILinder, mit denen
Deutschland ein DBA abgeschlossen hat und
in denen sich hiufig Tochtergesellschaften
deutscher Unternehmen befinden, sehen vor,
dass in der Regel 10 bis 15 % Quellensteuer
auf die Lizenzgebihren einzubehalten und
abzufthren sind.

Falls dies alles ordnungsgemal3 erfolgt, wird
ein internationales Quellensteuerzertifikat
hiertiber erstellt, mit welchem die Quellen-
steuer im Normalfall in Deutschland aner-
kannt wird und nach § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
KStG 1. V.m. § 34c Abs. 1 EStG gegen die
deutsche Gewinn-/ Korperschaftsteuer ver-
rechnet werden kann (siche auch Art. 23a
OECD-MA).

Allerdings stellen sich auch hier unter Um-
standen zwei Probleme:

Immer hiufiger kommt es vor, dass die Lin-
der, in denen die Tochtergesellschaft ansassig
ist, von dieser einen Pauschalbetrag verlan-
gen und im Zweifelsfall auch einen fiktiven
Betrag  einer  angenommenen  oder
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tatsachlichen Lizenz- bzw. Markennutzung
der Quellensteuer unterwerfen.

Das heil3t, auch wenn kein ausdricklicher
Vertrag dies vorsieht und auch wenn von der
Tochtergesellschaft kein Geld fiir die Nut-
zung der Lizenz an Deutschland gezahlt wird,
gehen die lokalen Steuerbehorden ggf. den-
noch von einer steuerpflichtigen Nutzung
aus.

Gegebenenfalls sind die angenommenen Be-
trige sehr hoch und, wenn es keine klaren,
professionell gestalteten Vertrige gibt, ist es
nicht ungewohnlich, dass die im Ausland ge-
zahlte Quellensteuer fir das Unternehmen in
Deutschland nicht anrechenbar ist.

Von daher ist dringend anzuraten, dass bei al-
len Sachverhalten, welche im Zusammen-
hang mit immateriellen Wirtschaftsgiitern
stehen (vom schlichten Verkauf einer kom-
plexen Maschine bis hin zum Verkauf und
der Installation von Groflanlagen) bereits im
Vorfeld die Vergutung fiir Lizenzen, Na-
mensrechte, Trademarks, Know-how usw.
sehr detailliert sowohl dem Grunde als auch
der Hohe nach festgelegt werden.

V. Fazit

Angesichts der Komplexitit 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:

Zunichst einmal bedarf es flir eine steuet-
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 Geschiftsvorha-
ben mit auslindischen Tochtergesellschaften
zu berticksichtigen.

Bei einer Markeniiberlassung innerhalb der
Unternehmensgruppe sollten weiterhin frih-
zeitig konkrete Vereinbarungen hinsichtlich
etwaiger Lizenziiberlassungen (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-
wihlt wurde und zu welchem Ergebnis die
Markenbildungs-, Markennutzungs- bzw.
Markenwirkungsanalyse gekommen ist.

Zudem sollte anhand der vorgenannten Kiri-
terien sorgfiltic geprift werden, ob es sich
um ecine blofe Namensiiberlassung handelt
oder gleichzeitig etwaige Markenrechte be-
troffen sein kénnten.

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit den vorliegenden Informationen bebilflich sein konnten.
Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an:

LORENZ & PARTNERS Co., Ltd.
27" 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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