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論　　説

　抄　録　今日の日本企業においては，グローバル化に対応した事業戦略の推進のため，海外子会社
を活用して事業展開を進めている会社も多い。こうした事業展開の下で海外子会社との間で締結され
る技術関連契約の検討に際しては，技術の輸出入や発明の取扱いに係る各国の様々な法制度の他，移
転価格税制をはじめとする税務上の観点での検討も重要である。そこで当小委員会では，海外子会社
との知的財産を取り扱う技術関連契約に関連して，各国法制度及び税務の観点から，検討すべき事項
や留意点について調査研究し，知財担当者として契約実務において最低限把握しておくべきと思われ
る事項について，より実践的な視点で整理を行った。

ライセンス第１委員会
第 ２ 小 委 員 会＊
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1 ．	はじめに

今日の日本企業においては，グローバル化の
進むビジネス環境に対応すべく，海外に子会社
を設立し，海外子会社を活用して事業展開を進
めている会社も多い。
こうした事業展開の下で進出先の海外子会社

との間で締結される契約は，グループ内取引と

はいえ，当然のことながら国際契約であり，そ
れぞれの当事者が所在する各国における法規制
が適用されることになる。基本的には，当事者
間の合意事項が優先されるものの，中には契約
での合意内容にかかわらず強制的に適用される
強行法規が存在することに留意が必要である。
知財関連取引においても例外ではなく，技術の
輸出入や発明の取扱いについては，安全保障や
自国産業の保護等，それぞれの国の事情に応じ
た様々な法規制が存在しており，これらを看過
してしまうと，事業戦略に大きな影響を与えるお
それがあるため，知財担当者としてはこうした各
国法制度を踏まえた契約検討を行う必要がある。
さらに，税務上の観点での検討も重要である。
とりわけ海外子会社との取引における特有の留
意事項として移転価格税制の議論は避けては通
れない他，グローバルなネットワークの中で複
数国間に跨ぐ技術とそこからもたらされる利益
の移転に際しては，各国間の租税条約上の留意
＊  2019年度・2020年度　The Second Subcommittee, 
The First License Committee

海外子会社との技術関連契約の留意点（2）
──留意すべき各国法規／規制及び税務──
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も必要となる。
事業戦略に応じて柔軟な契約条件を設定でき
るのがグループ内取引のメリットでもあるとこ
ろ，海外子会社との契約検討においてはこうし
た法規制・税務上の制約を適切に両立させるこ
とが重要といえる。
一方で，各社の組織体制にもよるが，各国の
法規制や税制といった分野がそもそも知財部門
の守備範囲ではなく，知財担当者として十分に
把握できていないということもあるだろう。
そこで当小委員会では，知的財産を取り扱う
技術関連契約に関連して，海外子会社との契約
における各国法制度及び税務の観点から，検討
すべき事項や留意点について調査研究し，知財
担当者として契約実務において最低限把握して
おくべきと思われる事項について，より実践的
な視点で整理を行った。
なお，本論説は2019年度及び2020年度ライセ
ンス第１委員会第２小委員会の岩間直（小委員
長：日本ポリケム），堀口亮（小委員長補佐：
月島機械），小倉健太（ブリヂストン），酒井美紀
（三菱ケミカル），椎谷一之（凸版印刷），髙畠康裕
（本田技研工業），鶴崎宗雄（住友ベークライト），
真部玲子（富士フイルム），三浪拓士（積水化
学工業），向井謙治（日立ジョンソンコントロー
ルズ空調），山崎英樹（住友大阪セメント）， 
渡邉主税（ブラザー工業）が執筆した。

2 ．	本論説のスコープ

本論説では，海外子会社との技術関連契約を
想定している。本論説でいう海外子会社とは，
自社と資本関係を有する海外法人であり，資本
比率や設立経緯により，自社設立の完全子会社，
現地資本等との合弁会社，買収により得た子会
社等を含む。また，技術関連契約とは，特許権，
意匠権，著作権（プログラムの著作権含む），
ノウハウ等の技術に関する知的財産を取り扱う
契約であって，キャラクター等の著作権や商標

権のみを対象とした契約は含まない。

3 ．	技術関連契約に関する各国の法規制

海外子会社との技術関連契約の締結にあたっ
ては，通常の国際取引と同様に，現地の法令に
よる様々な規制に留意をする必要がある。そも
そも技術関連契約は，権利の排他的な利用を認
める知的財産法に対し，競争を制限することを
禁止する競争法が交錯する分野であり，競争法
違反の潜在的なリスクを有している分野であ
る。また，各国は知的財産権，科学技術，経済
の保護の観点から自国の利益を追求する法体系
となる傾向もあり，日本企業にとって，現地の
法規制と自社の利益が相反する場面もあり得
る。更に，安全保障の観点から一定の規制がか
かる可能性も考慮する必要があるだろう。
本章では，技術関連契約のドラフティング又
は取引スキームの検討にあたり理解しておくべ
き各国の法規制の概要を実務家へのヒアリング
を通じて確認できた実例を交えながら解説する。
なお，以下に記述するのは，調査研究を行っ
た2019年から2020年時点で入手した情報であ
り，随時法改正や運用傾向の変化があり得るこ
と，また，一部の特徴的な例を挙げるものであ
り，全ての国・地域の法規制について網羅的に
調査したものではないことにご留意頂きたい。
実際に，海外子会社との技術関連契約の検
討・締結を行うに際しては，専門家に相談し，
最新の情報を入手しながら進められることを推
奨する。

3．1　契約の登録等

海外子会社とのライセンス契約の締結に関し
ては，ライセンシーとなる海外子会社の所在国
における契約の登録等の規制の有無及び内容を
契約スキームの検討段階から確認することが非
常に重要である。契約の登録等が現地法におけ
る契約成立要件である国や，契約の登録等がな
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いとロイヤルティの海外送金が拒否されるリス
クが生じる国が存在するためである。また，登
録等の手続きにあたり，現地語での契約書作成
や謄本の準備，当局との折衝等，親会社にとっ
て相応の時間と費用が発生する作業を必要とす
る場合がある点や，国によって特許権，ノウハ
ウ，商標権，意匠権，著作権（プログラムの著
作権含む）等ライセンス対象毎に登録機関や手
続きが異なる場合がある点にも留意が必要であ
る。以下に特許権やノウハウのライセンスに係
る契約の登録等の制度が存在する代表的な国の
制度概要を記す。詳細は都度本論説の出典資料
や専門家にご確認されたい１）～12）。

（1）中　国
ライセンス対象が後述の技術輸出入管理条例

上の輸入自由技術である場合，技術輸出入契約
届出管理弁法に基づき，契約の発効日以降60日
以内（ランニングロイヤルティ方式である場合
は，初回のロイヤルティ金額の確定日以降60日
以内）に商務部に契約届出をしなければならな

い。さらに，当該技術が専利権又は専利出願権
（日本におけるいわゆる特許権等）である場合
には，契約の発効日から３カ月以内に国家知識
産権局に届出しなければならない。契約届出を
怠ったことによる罰則はないが，ロイヤルティ
の海外送金時にこれらの届出証明書類を金融機
関に提出する必要があることから，届出をして
いない場合には海外送金が金融機関に拒否され
る等の実務的な不利益が生じ得る。かつては，
ライセンス料率等契約内容自体への当局の監視
もあったが，自由技術の輸入が届出制となって
以降は緩やかになっているようである。とはい
え，実務家のヒアリングにおいては，金融機関
によっては名目等の文言次第で送金を認めない
場合もあるため，当該リスクの低減のために，
契約書の作成段階から金融機関に相談しながら
進める方法をとることもあるという実例も確認
できた。

（2）ブラジル
特許権・意匠権・商標権のライセンス契約

表１　ライセンスに係る契約の登録等の制度が存在する代表的な国の制度概要

国 法的効果 現地語翻訳の要否など 根拠法
中国
（輸入自由技術の届出手
続の場合）

国外為替，銀行，税務，税関
等の関連手続が可能になる。 中国語翻訳が必要 技術輸出入契約届出管理

弁法

中国
（輸入技術が専利／専利
出願権である場合）11）

第三者対抗 中国語翻訳が必要 専利法実施細則

タイ 契約成立 タイ語翻訳が必要
（訳文証明付） 特許法

ベトナム 第三者対抗12），税制面での優
遇措置など

ベトナム語翻訳が必要
（訳文証明付） 知的財産法

インド 契約成立 英語又はヒンディー語の
翻訳が必要 特許法

インドネシア 第三者対抗 インドネシア語で契約書
原本の締結義務あり

知的財産ライセンス契約
の登記に関する政令

ロシア 契約成立 ロシア語翻訳が必要
（訳文証明付） 民法典

ブラジル 第三者対抗，税控除 ポルトガル語翻訳が必要 産業財産権法
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は，ブラジル産業財産庁（INPI）に登録をす
る必要がある。登録をしない場合でも契約は有
効であるが，中国と同様ロイヤルティの海外送
金ができない，税控除が受けられないといった
不利益が発生するため，実質的には必須の手続
きである。また，親子間のライセンス契約にお
いてはロイヤルティは売上の５％までとされて
いることも特徴的である。

（3）インドネシア
2016年に成立した特許法に契約登録の義務は
定められていたものの，登録制度の詳細を定め
る政令が制定されておらず，実態として登録制
度が運用されていない状態が続いていたが，
2018年に「知的財産ライセンス契約の登記に関
する政令」が制定され，当該政令に基づく登録
が可能となった。登録の法的効果は第三者対抗
要件であり，登録をしない場合でも契約は有効
であり，また実務家のヒアリングにおいても，
登録を怠ったことで海外送金ができないといっ
た事例は確認されていないようである。
一方，インドネシアの国益を損なう規定／経
済に損失を与える結果をもたらし得る規定（例
えば，後述3．2（1）で解説する，改良技術の
グラントバックやアサインバック等が該当する
可能性がある。）は禁止されており，契約に当
該規定がある場合，契約登録の拒否事由とする
ことができる制度となっている。
また，インドネシアの企業が当事者の場合，契
約書はインドネシア語での作成を義務付ける言
語法が存在している点にも留意が必要である13）。

3．2　契約内容への制約

親子関係を背景とした契約においては，やや
もすると親会社に一方的に有利な内容としてし
まいがちだが，各国の強行法規に反した契約を
した場合には当該契約が無効となるリスクをは
らんでいる。主に，競争制限行為を規制する競

争法と自国の知財を保護する知的財産法等にお
いて一定の制約が課されることが多い。代表的
な論点の概要を以下に記す。

（1）改良技術の取扱い14）

親会社がライセンスした技術を海外子会社が
改良した場合に当該改良技術をどのように取り
扱うかを規定する「改良技術条項」が問題とな
る。
親会社としては改良技術を自社に帰属させた
いと考えるのは当然である一方，海外子会社自
身の創意工夫によって発生した改良技術を無条
件で一律に親会社に帰属させることは知的財産
権制度（又は競争法制度）の本来の趣旨に反す
る取引態様であり，自社グループの知財管理ポ
リシーも念頭に置きながら，現地の規制とのバ
ランスをとることが肝要となる。
方法としては，二つに大別される。改良技術
を親会社に譲渡させる方法（いわゆる「アサイ
ンバック」）と親会社にライセンスさせる方法
（いわゆる「グラントバック」）である。いずれ
の国においても，アサインバックを無償で行わ
せた場合に，また，グラントバックを独占的に
行わせた場合に，競争法上の問題とされる傾向
がある。改良技術を親会社で集中的に管理をし
たい場合には，相応の対価を払った上でアサイ
ンバックをさせるか，又は，適切な条件での非
独占でのグラントバックの方法をとるのが概ね
望ましいと考えられるが，現地の競争法を確認
した上で決められたい。

・中国
改良技術の取扱いに関する法規制の動向とし
て，中国の技術輸出入管理条例の改正がある。
これまで，改良技術の成果は改良側に帰属する
という規定が技術輸出入管理条例第27条に強行
法規として存在しており，当事者間の契約にお
いて，海外子会社がなした改良技術をライセン
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サーである親会社に帰属させる約定をすること
はできなかった。しかし，2019年３月の改正に
より当該規定が削除され，改良技術の帰属は当
事者間の約定で取り決めることができるように
なった。但し，競争法の規定や契約法に関する
司法解釈（技術契約紛争事件審理の法律適用に
おける若干問題に関する最高人民法院の解釈）
においては改良技術の取扱いを制限する規定が
未だ存在するため，これらの規定に反しないよ
う，無償でのアサインバック，独占的グラントバッ
ク等の不平等な約定を避けなければならない。

（2）�知財保証義務（中国技術輸出入管理条例
の改正）

ライセンスした知的財産権の実施・使用が第
三者の権利を侵害した場合にライセンサーが負
う責任を規定する保証条項が問題になる場合も
ある。中国特有の問題として，ライセンス技術
が第三者の権利を侵害した場合にライセンサー
が責任を負うとの規定が技術輸出入管理条例第
24条３項に強行法規として存在していたが，
2019年３月の改正によりこの規定が削除され，
当事者間で自由に決定できるようになった。既
存の契約において従前の24条３項に則って保証
条項を設けている場合には，契約更新のタイミ
ング等で当該規定の見直しをすることも一考で
あり，その際は，責任分担を明記することが望
ましい。親子間の契約では問題となる可能性は
低いが，例えば現地合弁会社との契約等の場合
においては不必要に責任を負うことは将来的な
リスクとなり得るため留意されたい。

（3）ノウハウライセンス
知的財産法で保護される特許権等のライセン

ス以外に，ノウハウライセンスの形式をとる場
合，各国の営業秘密にかかる法規制にも留意が
必要である。比較的自由にノウハウライセンス
を実施できる地域もあれば，そもそもノウハウ

ライセンスの概念が存在しない地域もあり，契
約スキームの検討段階から留意が必要である。

・ブラジル
ブラジルの産業財産権法では，特許を受けて
いない技術ノウハウはライセンス対象となり得る
独占的な権利ではないと考えられているため15），
ノウハウライセンスの概念が存在しておらず，
ノウハウライセンス契約は技術の譲渡及び移転
を目的とした契約として扱われる。このため，
ノウハウライセンス契約の期間は５年が上限
（延長したとしても最長10年）とされており，
契約期間の終了後はライセンシーが対象技術を
自由に使えることとなる点に注意が必要であ
る。もっとも，自社のコントロールがある程度
及ぶ子会社であれば，対象技術が譲渡・移転し
たとみなされたとしてもさほど影響はないかも
しれないが，ライセンス関係が否定されること
により当該子会社からロイヤルティを回収でき
なくなるリスクについては考慮する必要がある
だろう。
実務家へのヒアリングにおいては，ブラジル
産業財産庁（INPI）への特許出願手続きは成
立まで長期間を要することが多いため，ブラジ
ルの子会社への技術ライセンスにおいては，あ
えて特許ライセンスではなく，ノウハウライセ
ンスの形式で対応しているという事例も確認で
きた。

3．3　技術移転に対する規制

技術関連契約において技術を国外へ移転（輸
出）するにあたっては，その行為自体への法規
制への留意も必要となる。日本から技術を国外
に輸出（提供）をする行為に対しては外国為替
及び外国貿易法（外為法）に基づく安全保障貿
易管理の規制が適用され，また，逆に海外子会
社の所在国から日本や他の国へ更なる技術移転
がある場合（又はそもそもライセンサーが日本
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以外の国に所在する場合）には，当該所在国に
おける安全保障貿易管理の規制が適用される。
日本における外為法と同様に，各国は適用を受
ける条約と国際輸出管理レジームの国際的な枠
組みに基づいて安全保障貿易管理に関して法制
度を整備している。従って，技術を移転しよう
とする際は日本及び海外子会社の所在国におけ
る規制への該非を予め把握しておくことが必須
である。
なお，ライセンス契約に基づく明確な技術移
転だけが規制対象になるのではなく，メール等
での資料の送付等も輸出とみなされる。親子間
では情報共有が簡単になされ得るところ，こう
した観点からも留意されたい。（後述する第一
国出願義務との関係では，当該国での外国出願
許可の取得前に関連する情報を外国に輸出等し
た場合，当該国における特許権が無効とされる
可能性もある16）という観点からも留意が必要で
ある。）

（1）日本　外為法
日本の親会社の技術を海外子会社にライセン
スする場合，日本から国外（非居住者）への技
術移転（外為法上では「役務提供」という）を
伴う取引となるため，安全保障の観点から，日
本の外為法による規制技術に該当するか否かを
判断する必要がある。規制技術に該当した場合，
経済産業省への許可申請を行い，許可が下りた
後でなければ「役務提供」はできない。許可申
請時には，契約書の提出等が必要であり，場合
によっては，安全保障の観点から兵器等への転
用をしない旨や国外に再移転しない旨等の規定
を契約書に定めるよう求められる場合もあるた
め，契約書締結前の早期の段階から経済産業省
に相談するのが望ましい。

（2）中国　技術輸出入管理条例17）

中国では自国産業の保護と発展のため，前述

の技術輸出入管理条例により，技術の輸入に対
して規制を設けている。規制の対象となる技術
は，輸入禁止技術，輸入制限技術，輸入自由技
術の３つに分類される。輸入自由技術は自由な
輸入が認められているが，輸入禁止技術は輸入
が一切禁止され，輸入制限技術は当局の事前許
可制となっている。日本から中国への技術輸出
時においては，日本の外為法上の規制の該非と
同様に，中国技術輸出入管理条例上の上記分類
への該当性を予め確認しておく必要がある。

3．4　第一国出願義務

海外子会社で発生した発明をグローバルに権
利化するために留意すべき法規／規制として第
一国出願義務がある。第一国出願義務（外国出
願許可）とは，当該国で発生した発明をその当
該国で最初に出願する義務を課す制度である。
日本では第一国出願義務を課す規制は無いが，
一方で，アメリカや中国等その他いくつかの国で
は，制限を課す国があり，注意が必要である18）。
義務に係る制限や対象は，当該国で行われた発
明である場合，当該国の居住者が発明者である
場合，発明が国防上の規制対象に該当する場合
等，各国で異なっている。
従って，海外子会社で研究開発を行う場合に

は，どの国で最初の出願手続きを行うか等を，
事業上の戦略とともに，第一国出願義務の規制
を勘案して決める必要がある。もし，当該国の
第一国出願義務に違反した場合には国によって
は，権利化した特許権が無効になり得る等重大
な影響が発生することがあるため，十分に注意
すべきである。
第一国出願義務を踏まえた出願スキームの検
討に際しての留意点としては以下が挙げられる。
一つ目の観点として，研究開発に従事した者
のうち誰が当該国における第一国出願義務の適
用対象となる発明者となるかという点である。
研究開発では複数人が関与することがほとんど
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であるが，国際的な研究開発の場合，発明者認
定の基準は国によって異なっているほか，第一
国出願義務が適用されるかは，発明者の居住地
や国籍等義務規制によって異なるため，各国の
基準に従って決定されることを考慮する必要が
ある。二つ目の観点として，義務対象となる発
明が当該国で発生（つまり完成）したのかとい
う点である。上記２つの観点から検討をした上
で，各国の第一国出願義務に対して問題ない出
願スキームで複数国での権利化手続きを決めら
れる組織体制等をあらかじめ構築する19）。
海外子会社との契約の場合，研究開発テーマ

が決まっていれば，具体的な出願スキームを予
め決定し契約に盛り込むこともできるだろう。
例えば，一連の親子間の研究開発で発明の完成
が，ある特定国でのみなされるように開発の役
割分担や業務の流れ等をあらかじめ調整決定
し，そのスキームを契約に盛り込む等の方法も
考えられる。一方，包括的な研究開発委託契約
等，実施する研究開発テーマが特定されていな
い場合には適切な出願スキームを一概に決めら
れないため，契約には必要な検討／決定プロセ
スやそれを行う組織体制について規定すること
で対応すべきであろう。
以下，主な国の第一国出願義務について，概
要をまとめた。

（1）アメリカ
アメリカ国内で完成した発明を外国出願する
場合には，まずアメリカで出願し，その６ヶ月
以降に外国に出願しなければならないと規定さ
れている（アメリカ特許法184条）。これに違反
すると特許を受けることができない（同185条）。
しかし，特許庁から外国出願許可を得た場合に
は，６ヶ月以内であっても外国出願ができる。
対象となる発明は，アメリカ国内で完成した発
明とされている。複数名がアメリカを含む複数
の国を跨いで共同して研究開発を行う場合に

は，その結果完成した発明がアメリカ国内で完
成したものとみなされうるか否かを踏まえ，出
願スキームを検討する必要がある。また，開発
の進捗過程のどの段階で発明が完成したといえ
るかを判断し，それを裏付ける実験ノート等研
究記録を残しておくことも実務においては重要
であろう20）。

（2）中　国
中国国内で完成した発明を外国出願する場合
には，当局の秘密保持審査を受ける必要がある。
これに違反した場合には，その発明について中
国において権利化ができなくなる（中国専利法
20条）。秘密保持審査を通ったものは中国での
第一国出願義務はない。実務上は，出願願書に
チェックを入れるだけの簡便な手続きであり，
国防等に関係ない企業においては迅速にほぼ認
められるので，社内ルール化する等して秘密保
持審査の手続きを失念しないようにすることが
重要である。

（3）東南アジア
マレーシア，シンガポール，ベトナムでは，第
一国出願義務が課されている。いずれも居住者
による発明に関して，義務が規定されている21）。

3．5　職務発明制度

職務発明制度とは，研究開発に従事する従業
員が職務としてなした開発行為で発生した発明
に関して，特許を受ける権利の帰属や，補償金
支払いについて規定する制度をいう。通常，何
らかの社内規定や契約で社内取扱いは規定され
るが，一方で各国ごとに職務発明の取扱いに対
する法規／規制がある。よって，まず，それら
法規／規制を把握した上で，社内取扱いを決定
する必要がある。
各国の規制の程度はまちまちであり，各社で
決定される社内取扱いに対して規制の程度が大
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きい国（例えばドイツ）から，規制が緩い国（例
えばアメリカ）がある22）。具体的には，次の点
が規定されている。
１）受ける権利の原始帰属：特許を受ける権
利が原始的に従業員に帰属するのか会社側に帰
属するのかについては，各国によって取扱いが
異なる。従業員に原始帰属の国においても，社
内取扱い規定や契約により，会社側に帰属させ
ることは可能である。従業員に原始帰属とする
国は，アメリカ，ドイツ等が挙げられ，会社側
に原始帰属とする国は，中国，イギリス，フラ
ンス，インド，タイ等であり，会社側に原始帰
属とする国の方が多い。
２）従業員の補償金請求権：従業員の権利と
して会社側に補償金を請求する権利は，多くの
国で法定されている。特段法定されていない国
は，アメリカ，イギリス等である。
３）対価算定ルール：従業員に対する対価の
算定に関しては，その算定方法等が具体的に法
定されている国，従業員と会社間の合理的な契
約等社内取扱いで決めることを許している国が
ある。算定ルールが法定されている国では，そ
のルールに沿った社内取扱いとすることが必要
となるため，社内取扱いの制度設計の自由度は
低くなる。

海外子会社で発生する職務発明の取扱いに起
因して想定外に高額な補償金が認定される等の
リスクが発生しないように，グローバルに対応
を検討する必要がある。各社の実務としては，
グローバルに適用する統一した社内取扱いを定
めるケースと，必要に応じてリスクの高い国に
当該国の法規／規制に即した社内取扱いを国別
に定めるケース等，各社の事業に即して定めて
いる。統一社内取扱いの場合には，一律なルー
ルとすることで各国子会社での取扱いへの理解
がしやすく，報奨の管理がしやすい等のメリッ
トが考えられる。一方，国ごとに定めるケース

では，各国ごとに異なる物価水準等の調整が可
能であること，自社設立の海外子会社と買収等
を経て子会社になった会社の違いに応じた取扱
いが個別に可能等のメリットがある23）。
以下，主な国の職務発明制度について，概要
をまとめた24）。

（1）アメリカ
アメリカでは法定された規制が最も緩く，各
社が比較的自由に社内取扱いを決められる。受
ける権利は従業員に原始帰属するが，補償金請
求権や対価算定ルールは法定されていない。多
くの企業では，従業員との雇用契約で受ける権
利の移転を約定しており，雇用契約以外に社内
取扱い規則を制定していないことが多い。雇用
契約で決まっている給与や待遇の中に，発明の
補償分が含まれるという考え方である25）。

（2）中　国26）

中国では，職務発明に関する規制が法定され
ているため注意が必要である。原則として社内
取扱規則を設けていればこちらが優先される
が，社内取扱規則の制定プロセス（意見聴取等）
や，従業員への支払額の根拠となるデータ管理
等に留意すべきである。
一方，社内取扱規則等会社側との約定がない
場合には，法定されている規則が適用されるこ
ととなるため注意が必要である。職務発明に関
する受ける権利は会社側に原始帰属することが
専利法（６条）に定められている。さらに，実
施細則（76～78条）では，会社側との約定がな
い場合に適用される従業員への補償の最低額
や，発明実施による利益や実施許諾による収入
の一定額を従業員に支払うべきことが規定され
ており，その支払額が高額になるリスクがある
ため，社内取扱規則等を制定すべきである27）。
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（3）東南アジア28）

タイ，インドネシア，ベトナム，マレーシア
等，多くの国で受ける権利は会社側に原始帰属
している。それぞれの特許法に補償金を請求で
きることが規定されている。特に，タイでは，
補償金について不服がある場合には知的所有権
局に対して請求できる制度がある。金額決定に
際しての参酌すべき要素が省令で定められてお
り，この規定を考慮した上で補償金額が合理的
かを検討した方が望ましいが，現時点では，裁
判例等は知られていない。
実務上は，これらの国に所在の子会社ごとに，

発明の発生状況等を勘案して必要に応じて社内
取扱規則等を制定することが望ましいといえる。

4 ．	�海外子会社との技術関連契約に関
する税務

海外子会社との技術関連取引は，恣意的な価
格設定による利益の国外移転が比較的容易とも
いえる身内での取引であることから，第三者と
の取引に比べ税務当局から指摘を受け，または
説明を求められるというケースも多い。そのた
め海外子会社との取引を積極的に行っている企
業においては国際的な税務制度についてより留
意をする必要がある。本章では，海外子会社と
の技術関連契約のドラフティング又は取引ス
キームの検討にあたり特に留意しておくべき法
制度として移転価格税制と租税条約の二つを取
り上げ，実例を交えながら解説する。

4．1　移転価格税制

移転価格税制とは，移転価格（多国籍企業の
関連会社間における取引価格）と独立企業間価
格（親子関係にない独立した第三者との取引価
格）との間に乖離がある場合に，移転価格を，
独立企業間価格，すなわち同様の取引を企業グ
ループ外の第三者と行った場合と同等の価格と
みなして，その対価に対して課税する制度であ

る。国をまたがる企業グループ内の取引におい
て不当に安い（又は高い）価格が設定されるこ
とにより，その国で得られるはずの所得が国外
へ流出するのを防ぐことを目的としている。
近年では，税源浸食と利益移転（BEPS）29）

への対応に象徴されるように，各国の税務当局
においても特に親子会社間の利益移転が注視さ
れている。各国の税務当局はその主権に基づき
それぞれ判断を下すため価格設定が適切でない
とみなされた場合，遡及して価格の更正がなさ
れ企業グループに対して多額の税負担を強いら
れるおそれもある。そのため海外親子会社間で
の，研究開発委託や技術ライセンス等の知的財
産を扱う取引においても，移転価格税制上の論
点は避けては通れない。

（1）「対価」の設定において考慮すべき事項
海外子会社との知的財産を扱う取引において
その対価を設定するにあたり，移転価格税制上，
特に考慮すべき事項の一つとして「当事者の「機
能」と「リスク」に相当した利益の配分」が挙
げられる。
「機能」については，2017年に改訂された
OECD移転価格ガイドライン（以下「OECDガ
イドライン」という。）において，「DEMPE機能」
と呼ばれる無形資産から生じる利益を受ける者
が果たすべき役割が示されており，これに照ら
し合わせて，各当事者の「機能」を整理すると
良い。
また，ここでいう「リスク」とは具体的には
研究開発中止・変更・失敗のリスク，成果物の
不適合や製造物責任に係るリスク，不可抗力リ
スク，為替変動リスク等が挙げられる30）。
対価の算定には当事者間の「機能」と「リス
ク」の分担という観点から利益分配の合理性が
担保されていることが求められている。言い換
えると，知的財産権等の無形資産から生じた利
益の帰属と配分にあたっては，取引の対象と
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なっている無形資産について，関連する機能を
担い，関連するリスクを負担している当事者が，
その機能とリスクに応じて，当該無形資産から
得られる利益を享受できることになる。このよ
うに知的財産によりもたらされる利益を享受す
る権利について当該知的財産権の価値創出への
貢献度に応じるものとする考え方を「経済的所
有権」といい，税務上の事実認定において重視
される。

（2）研究開発委託の想定事例
上記のような機能とリスクによる利益分配の
考え方を特に考慮すべき場面の一つとして，研
究開発委託が挙げられる。ここでは以下のよう
な想定事例から考察する。

想定事例１

図１　想定事例１

想定事例１（図１の説明）：
・ 日本法人の親会社Ｐとその海外子会社である
Ａ国法人Ｓとの間では，研究開発委託契約が
締結されている。
・ 契約の中ではＰが研究開発業務をＳに委託
し，Ｓがこれを受託することが明記されてい
るが，研究開発の対象となる個別のテーマ・
製品は特定されていない。
・ 実務として，ＰからＳに対して定期的に個別
の研究開発テーマ，対象製品の仕様や性能，
品質保証基準および研究開発スケジュールが

指示され，当該指示に従ってＳは研究開発業
務を行っている。
・ 研究開発の成果はすべてＰに帰属することが
契約に明記されている。
・ Ｐは，Ｓが各個別テーマごとに研究開発に要
した実費に３％を乗じた額を加算して各個別
テーマの委託対価としてＳに支払うことが定
められている。（「実費」＋「マークアップ」）
・ Ｐは，自らに帰属した成果をＳに別途ライセ
ンスし，Ｓはロイヤルティを支払う。

想定事例１における委託対価設定の考え方
まず，実費の部分について，どのような経費
を対象に含めるかは，基本的には当事者間の合
意があれば自由に決めることができる。一般的
な例としては，その研究開発業務に従事した従
業員の工数に応じた人件費，旅費，諸経費，新
たな機材の導入・リース費用等が挙げられる。
実費に加えて支払う「マークアップ」の額に
ついても，原則として当事者間の合意次第で自
由に設定することが可能である。ただし，当該
「マークアップ」の額を決める場合においても，
契約当事者（親会社および海外子会社）がそれ
ぞれどの程度の機能を担いリスクを負担したか
を考慮する必要がある。
想定事例１では，親会社Ｐがテーマの選定，
製品の仕様，性能・品質の保証基準，研究開発
スケジュールを立案し指示している。そして海
外子会社ＳはＰからの指示に従って研究開発業
務を行うのみである。したがって，機能面にお
いては，Ｐが当該研究開発の主導的な役割を
担っているといえる。
また，リスク面については，想定事例１では
あえて明確にしていないが，もし研究開発中止
となった場合や期待した成果が得られなかった
場合の損害をＰが負担することが取り決められ
ているとすれば，当該研究開発に多くのリスク
をＰが負担していることになる。
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このようにＰの担う機能と負担するリスクが
ともに大きい場合は，契約に規定される研究開
発の成果の法的所有権がＰに帰属するのみなら
ず，その経済的所有権についてもＰに帰属する
ため，当該研究開発の成果に基づくライセンス
の収益をＰが得ることについて合理的な説明が
可能となる。
一方，リスクに関して海外子会社が負担する

場合や，いずれの当事者が負担するかというこ
とを定めていない場合はＳの「経済的所有権」
の帰属が認められることにもなり得るため，Ｓ
への利益配分（具体的にはロイヤルティの低額
化等）を考慮すべきである。

（3）契約ドラフティング上の留意点
研究開発業務から得られる利益の分配を決め

るにあたっては，契約上の法的所有権の取り決
めのみならず，経済的所有権の観点から契約当
事者それぞれが担う機能と負担するリスクの検
討が必要であることは上述の通りである。想定
事例１では，契約上，親会社Ｐが海外子会社Ｓ
に対して研究開発業務を委託することは明記さ
れているが，当該研究開発業務における役割や
指示系統等の各当事者が担う機能が明確になっ
ていない。また，いずれの当事者が，当該研究
開発において生じるリスクにどのように対応
し，またその対応にかかる費用・損害を負担す
るのかということが契約上明記されているかも
定かではない。
各当事者が担う機能及び負担するリスクは上
記のように研究開発の成果物についての経済的
所有権の帰属が認められる上での判断材料とな
るため，以下に示すように研究開発業務におけ
る役割や指示系統等各当事者の機能を認定しう
る事項及び各当事者が負担・対応をするべきリ
スクを検討したうえで契約上明記することが望
ましい31）。

〔記載すべき項目１〕
親会社Ｐが研究開発内容を自己の単独の裁量

で決める機能を担い，それを海外子会社Ｓに指
示する権限を持つこと。
＜目的＞
Ｐが研究開発上の機能を担っていることを明

確にするため。
＜条文例＞
Ｐは本研究開発に関わるスケジュール・内

容・達成基準などを定めた研究開発指示書をＳ
に提示し，Ｓは当該指示書に従い本研究開発を
遂行するものとする。Ｓはかかる指示書につい
て変更することを希望する場合，事前にＰに変
更の内容を通知し，Ｐの要求に従い説明を行う
ものとする。Ｐは変更の可否を判断し，研究開
発指示書を改訂することにより本研究開発の内
容を変更することができる。

〔記載すべき項目２〕
親会社Ｐが研究開発対価を海外子会社Ｓに対

して支払うこと。
＜目的＞
一定のマークアップをＳが受け取ることでＳ

の一定の利益が確保されていることを明確にす
るため。
＜条文例１＞
Ｐは，本研究開発契約の期間中，毎月，Ｓが
本研究開発に費やした額に３％のマークアップ
率を乗じた額を加えて，Ｓに支払う。
＜条文例２＞
Ｐは，本研究開発の対価として金XXXXXXX
を支払うものとする。当該対価には，本契約に
おいて明確に別の記載がない限り，マークアッ
プを含むＳが本研究開発を遂行する上で必要な
全ての費用が含まれるものとする。

また為替変動リスクも検討すべきリスクの一
つとして挙げられる。想定事例１では，海外子
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会社Ｓとしては，研究開発対価について，Ｓの
存在するＡ国の通貨での支払いを受けること
で，為替変動のリスクがなくなり，またそのリ
スクは親会社Ｐへ転嫁されることになる。取引
の額が大きくなる場合は当然に為替変動リスク
も大きくなるので，増大したリスクを，当事者
間でどのように分担・負担するのか（もしくは
一方のみが負うのか）をより入念に検討・規定
することが望ましい。

〔記載すべき項目３〕
支払い通貨及び為替手数料の負担。
＜目的＞
Ｐが為替変動リスクを負担することを明確に
するため。
＜条文例＞
本研究開発対価の請求及び支払いは，●●（Ａ
国の通貨）でなされるものとし，為替に関わる
手数料はＰが負担する。

〔記載すべき項目４〕
中途契約解約時に発生する損害等の負担。
＜目的＞
Ｐが研究開発中止時の経済的リスクを負担し
ていることを明確にするため。
＜条文例＞
Ｐは，本研究開発契約を解約した場合，解約
までにＳに発生した研究開発の実費及びマーク
アップをＳに支払うものとする。

〔記載すべき項目５〕
子会社の開発成果に関わる保証責任。
＜目的＞
Ｐが研究開発の成果に関する，性能・目的適
合性の保証，並びに第三者知財権に対するリス
クを負うことを明確にするため。
＜条文例＞
Ｐは，本研究開発の成果物が，第三者の知的

財産権を侵害しないよう，調査，対策，クリア
ランス等を行う。本研究開発の成果物に関して
第三者の知的財産権の侵害問題が発生した場
合，Ｐはこれを自己の責任と費用負担で対応・
解決するものとし，Ｓはこれに協力する。

なお，具体的な契約文言の検討，起案の際に
は，社内で税務を所管する財務部門や，税務コ
ンサルタント，弁護士等の専門家とも相談，連
携しながら行うことが重要である。

4．2　租税条約

租税条約とは，「所得に対する租税に関する
二重課税の回避及び脱税の防止のために締結さ
れる条約」をいい，主に国際取引で発生する二
重課税を解消するとともに，脱税を防止するこ
とを目的としている。なお，租税条約は二国間
で締結される条約であり，二国間の取引につい
てどの国を源泉とする所得になるのか，所得源
泉地国が何％まで課税するのか等が定められて
おり，その内容は国ごとに締結した条約により
異なる。
租税条約が関係する知的財産取引としては，
特にライセンス契約に基づくロイヤルティの支
払いが挙げられる。例えば，日本の会社がアメ
リカ企業から知的財産のライセンスに対する使
用料の支払いを受ける場合，租税条約が適用さ
れると，アメリカでの源泉課税が免税される。
（日本では使用料所得に対する税金を支払うた
め，二重課税にならなくなる。）

（1）ライセンススキーム上の留意点
海外子会社とのライセンススキームを検討す
る際には，租税条約上の観点から，そのライセ
ンススキームが導管取引とみなされるおそれが
ないかに留意する必要がある。導管取引とは，
ある国の居住者に使用料等を支払う際に，源泉
徴収税の減免といった租税条約上の特典が享受
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できる第三国の居住者を介して支払うことで，
本来の相手方へ直接支払う際に課される税金を
回避しようとする行為のことである。例えば，
以下のような事例（想定事例２）を想定して考
察する。

想定事例２

図２　想定事例２

想定事例２（図２の説明）：
・ ＰのＡ国子会社であるS1は研究開発機能を有
している。
・ ＰはM&AでS1を買収して子会社化してお
り，S1が知的財産を保有している。
・ S1で研究開発された知的財産はS1に帰属す
ることとなっている。
・ Ｐは必要に応じ，S1からS1保有技術につい
てのライセンスを受けている。
・ 製造機能を有するＢ国子会社S2にS1の技術
を用いた製品Ｘを製造させるような場合，Ｐ
はグループ間の知財取引を把握する目的で，
子会社間の直接ライセンスではなく，Ｐから
サブライセンスする形態を採っている。

想定事例２において，日本法人であるＰを介
すことにより租税条約上の課税の減免特典を享
受できる場合であり，かつ，Ｐが日本では実施
しない場合には，S1へのロイヤルティ支払を日
本の税務当局から導管取引，すなわち租税条約
上の減免といった特典を享受するために，わざ

わざ日本法人のＰを介した取引であると疑われ
るおそれがある。
この場合，日本法人のＰを介したライセンス
スキームとする理由や，Ｐが海外子会社間のラ
イセンスを管理する理由等を合理的に説明でき
るようにしておくことがまず肝要である。これ
は言い換えれば，このライセンススキームに，
租税上のメリット以外の合理的な事業上の目的
が必要ということである。

（2）契約上の留意点
租税条約の観点に基づく契約上の留意点とし
ては契約の中で源泉対象を明確にすることが挙
げられる。

図３　包括的な技術ライセンス（例）

例えば，図３のように，日本の親会社Ｐが，
Ａ国に所在する海外子会社Ｓに対し，対象製品
Ｘに係る特許権及び技術ノウハウを，付随する
技術指導も含めた包括的な技術ライセンス契約
を締結する場面を想定する。なお，Ａ国におい
ては技術ライセンスに対するロイヤルティは源
泉徴収の対象となるのに対し，役務提供の対価
は源泉徴収の対象とはならないものとする。
当該契約において，技術ライセンスに対する
ロイヤルティと技術指導料の内訳を明記せず合
計額のみを定めている場合，本来源泉対象は技
術ライセンスに対するロイヤルティに係る額の
みであるところ，Ａ国の税務当局に技術指導料
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を含む合計額が源泉対象とみなされるおそれが
ある。
このような事態を避けるためにも技術ライセ
ンスに対するロイヤルティと役務提供の対価の
内訳を，契約書の中で明記しておくことが望ま
しい。
さらに著作物の利用についてのライセンスを
含む場合については，特に留意が必要である。
著作物とは「思想又は感情を創作的に表現した
もの」であるため，ライセンスの対象物が法上
の著作物に該当するかにより税務上の取扱いが
異なってくる。例えば，単にデータを蓄積した
だけのデータベースや誰が書いても同じ図面
（但し，ノウハウに該当する余地はある）等は
著作物にならないため，源泉対象とはならない。
なお，インド等一部の国では，取扱いが異な
り，役務提供の対価も源泉対象となる場合があ
るため注意が必要である。

4．3　契約担当者として知っておくべき知識

最後に，海外子会社との知財取引において契
約担当者として知っておくべき知識について説
明する。

（1）�日本法におけるライセンス対価（ロイヤ
ルティ）の決定方法

前述の通り，海外子会社へのライセンスにお
ける対価（ロイヤルティ）は，移転価格税制の
観点から，独立企業間価格となるように設定す
ることが求められる。そこでまず，親会社又は
海外子会社が企業グループ外の第三者と行って
いる同様の取引（このような取引を「比較対象
取引」という。）の有無を確認し，当該取引で
の価格設定をベース（客観的な指標）に算定す
ることで合理性を導き出せないかを検討する必
要がある。
このとき，比較対象取引の有無により，主に
以下二つのうちいずれかを使うかが決まる。

１） 比較対象取引がある場合：比較対象取引を
基準とした算定方法
全く同種・同様の取引形態の企業グループ外
の第三者との取引があれば，それを比較対象取
引として，当該取引での価格設定をそのまま採
用することも可能である。このような設定方法
を「独立価格比準法（CUP法）」という。また，
比較対象の親子会社間取引において，考慮すべ
き個別事情がある場合，比較対象取引での価格
算定基準を合理的な根拠に基づき調整すること
ができれば，その調整後の価格設定を採用する
方法も考えられる。
２） 比較対象取引がない場合：取引単位営業利
益法（TNMM法）
上記のようにグループ内部で適切な比較対象
取引が見つからない場合には，親会社と同じ国
に属する他の企業と海外子会社と同じ国に属す
る他の企業との同種・同様の第三者間取引にお
ける営業利益率を比較する，取引単位営業利益
法（TNMM法）という方法が一般的に採用さ
れるケースが多いとされている。

なお，2020年４月の法改正により，比較対象
取引が特定できない無形資産取引に係る独立企
業間価格の算定方法に「DCF法」（無形資産取
引等が生み出す将来キャッシュフローを適切な
割引率で割り引いて現在価値を評価することで
価格を算定する方法。）が加えられた。さらに，
評価困難な無形資産の価格調整措置において
「所得相応性基準」（に類する基準）を，比較対
象取引の利益率を参照する価格算定方法に係る
差異調整について「四分位法」を導入すること
が定められた。
＜改正法32）＞
・ 特定無形資産の独立企業間価格算定に用いた
予測と結果が相違した場合，税務署長はその
結果及び相違した事情を勘案して，最適な算
定方法により独立企業間価格を再度算定し，
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その価格に基づいた課税をすることができる
（価格調整措置）。
・ ただし，上記算定金額と当初取引価格との価
格差が20％を超えない場合，上記規定は適用
されない。
・ 国税当局職員の要求から一定期間内に一定の
書類を提出した場合には価格調整措置は適用
されない。

（2）対価の事後調整
研究開発委託契約やライセンス契約を締結す
る際にその対価が定まらない場合，研究開発の
実費や子会社の利益指標をみて対価を調整する
ことがある。例えば研究開発委託契約では，想
定上の対価の額を仮決めし，親会社Ｐから海外
子会社Ｓに仮払いした上で，「移転価格の調整
の目的で，対価確定後に調整する」旨を，規定
しておく。この際，価格調整を行う要件（どの
ようなことを満たした場合に調整を行うのか），
調整額算定基準，確定日（想定事例１の場合で，
親会社Ｐと海外子会社Ｓで会計年度が異なる場
合，いつの時点で確定するのか等）をより具体
的に明記することが望ましいとされている。そ
れは，価格調整が，予め合意した指標に基づい
てなされており，事後的な恣意の要素が認定さ
れにくくなるためである。

5 ．	おわりに

本論説では，海外子会社との技術関連契約に
ついて検討すべき事項や留意点のうち，法制度
と税務の観点に焦点を当て，重要と考えられる
事項を挙げて調査・研究を行った。海外子会社
との契約に際しては，柔軟な契約条件の設定が
可能であるがゆえに，法規制の把握や税務上の
対応を資本関係の無い第三者との契約よりもさ
らに注意深く検討することが必要となる。実現
したい事業戦略が，適用される法制度・税制度
に適合しているか，どのようなリスクを内在し

ているのか，多面的に契約スキームや具体的条
項を検討していくことが求められる。本論説で
挙げた事項が各社での検討の一助になれば幸い
である。
なお，本論説の執筆にあたっては，DT弁護
士法人の手塚崇史弁護士，中村合同特許法律事
務所の飯田圭弁護士，森・濱田松本法律事務所
の小野寺良文弁護士，Ｔ＆Ｋ法律事務所の 
津田雄己弁護士，墳﨑隆之弁護士，北京ユニイ
ンテル特許事務所の西内盛二弁理士にヒアリン
グを行い，貴重なご意見を頂いた。但し，ご意
見と本論説の内容が全て一致するものとは限ら
ないことに留意されたい。
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