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Immaterialratt 1 Kina (del 1I)

Licensiering av rattigheter
Av jur. dr Hans Henrik Lidgard *

I en foregaende artikel har de nya kinesiska immaterialréttsliga regler-
na presenterats. Har ar avsikten att diskutera vilka konsekvenser den.
kinesisk installningen har for praktiskt avtalsarbete.

En genomténkt strategi fér den kinesiska marknaden kan innehélla
en serie alternativa etableringsformer sdsom etablering av heldgt dot-
terbolag!, etablering av joint venture-samarbete med kinesisk part,
teknikoverforing i licensform och export av fardig vara. Det finns inga
generella sanningar nir det gélier vilken samarbetsform som &r att
foredra framfor de andra. Avgorande ar produkten, det utlindska
foretagets forméga och det kinesiska intresset.

Under senare ar har joint venture samarbete varit pd modet. Skilet
hartill &r fran en kinesisk utgingspunkt att det ger tillgang till utlandsk
teknologi utan alltfor stora kapitalinsatser och mdjliggor kontroll och
insyn i den verksamhet som bedrivs i Kina. Joint Venture samarbetet,
liksom etablering av helidgda dotterbolag, stiller dock stora krav pa
den utlindske parten i form av ekonomisk styrka, administrativ kom-
petens och uthallighet. I allménhet torde det bara vara storre foretag
som moter upp till kraven. Smé eller medelstora foretag bor kanske 1
forsta hand overviga former for teknikGverforing dér kineserna tar vid
baserat pa utlindska erfarenheter och teknik eller direkt export fran
hemlandet till Kina, vilket dock anses mindre intressant fran kinesisk
sida. Teknikoverforingen har hittills skett genom s. k. buy-back arran-
gemang, legotillverkningsuppdrag eller direkt licensiering av rattighe-
ter.

| De kinesiska patent- och varumérkeslagarna innehaller inte uttryck-
liga regler for hur licensavtal far utformas. Varuméirkeslagen kraver
att upplatelse skall anméilas och klargdr att licensgivaren bibehaller
ansvar for produktens kvalitet. I 6vrigt saknas helt bestimmelser
bland immaterialrattsreglerna. Daremot aterfinns bestimmelser av

* Visiting prof., Mc George School of Law, Californien, 1984/85. Artikeln har méjlig-
gjorts genom stod fran Advokatfirman Vinge.

T'Mojligheten att dga dotterbolag till 100% utvecklas successivt framfor allt i de spe-
ciella ekonomiska zonerna. Lagstiftningen har dock &nnu inte hunnit ikapp verklighe-
ten.

1-NIR 2/86
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146 H. H. Lidgard

betydelse i Avtalslagen (1985 &rs AvtL)?, i tillimpningsbestimmel-
serna till joint venture lagstiftningen (JVT)?, i den speciella Shenzhen-
provinsens licenslag (Shenzhen-LicL)* och i Shenzhens avtalslag
(Shenzhen-AvtL)’.

1. Allmiinna avtalséverviganden. 1985 ars AvtL &r tillimplig ocksa pa
licensavtal &ven om den ér alitfor allmént utformad for att paverka det
materiella innehallet i ett sidant avtal. Vissa grundliggande krav kan
dock hirledas ur lagen: Avtal skall vara skriftliga och far inte strida
mot kinesisk ordre public. De ska vidare vara balanserade i 6verens-
stimmelse med principen om ’equality and mutual benefit.””

Avtalslagen innehéaller i artikel 12 en allmin oversikt 6ver de be-
stimmelser, som bor ingé i ett samarbetsavtal och som dven ir giliiga
for licensavtal. Inledningsvis anges sjalvklara bestimmelser om att
parterna skall preciseras (namn, adress, nationalitet, séte eller hem-
vist), datum och plats for avtals undertecknande, typ av avtal och dess
syfte. Upprikningen, som i allt vasentligt &ven har en motsvarighet i
Shenzhen-AvtL, fortsitter i ytterligare ett tiotal moment. Dessa bildar
en utgdngspunkt for den redogorelse som foljer.

|

2. Precisering av avtalsforemalet. Dilemmat i relationerna mellan den
industrialiserade vérlden och utvecklingslidnder ar vilken teknologi
som skall vara féremal for utbyte. Fran utvecklingslindernas sida
finns det en naturlig strivan att kréva tillgang till den senaste utveck-
lingen pa férmanliga villkor for att éver huvud taget ha en chans att
snabbt hamta in I-virldens forsprang. A andra sidan representerar den
nya teknologin ofta ett uttryck for valfardssamhillets nuvarande ut-
vecklingsstadium. Det &r inte sékert att denna teknologi dr intressant
for ett land som befinner sig i ett tidigare utvecklingsskede. Vad nytta
har hogt automatiserad teknologi nér behovet ar enklare produkter
och 6kade mdjligheter att sysselsitta en befolkning? U-landernas in-
frastruktur 4r i allmédnhet inte avpassad for den senaste utvecklingen,
utan behover tid fér en successiv uppbyggnad av samhéllet som hel-
het. Slutligen saknas ofta kapacitet for att hantera avancerade och
farliga processer. Bhopalolyckan i Indien i december 1984 kan ses
som ett exempel pa detta dilemma.

Efter inledande misstag har Kina intagit en nyanserad instillning till
vilken teknologi som skall efterfrigas frin utlandet. 1979 &rs Joint

2 Foreign Economic Contract Law of the People’s Republic of China, antagen den 21
mars 1985, :

* Implementing Regulations for the Law of the People’s Republic of China on Joint
Ventures Using Chinese and Foreign Investment, antagen den 20 september 1983.

# Interim Provision on Technology Imports in Shenzhen Special Economic Zone,
antagen den 11 januari 1984.

3 Provisions of the Shenzhen Special Economic Zone for Foreign Economic Contracts,
antagen den 11 januari 1984,
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Venturelag (JVL)® foreskriver att den utlindska teknologin skall vara
»truly advanced and appropriate to China’s needs’’. 1983 ars JVT
klargor att produkterna skall vara “’advanced technical equipment’’,
som medverkar till en reformering av industrin. Det &r patagligt att
andra viarden dn den senaste tekniken spelar en betydande roll.”
Artikel 4 1 JVT ar intressant i sin fortsattning genom att foreskriva att
den eftersokta teknologin skall medverka till snabba och patagliga
resultat och ’’large returns on small investments’ . Inte minst sist-
namnda krav kan dven en god kapitalist skriva under pa. I de konkreta
avtalsforhandlingarna speglas ofta lagstiftarens intentioner pé det sét-
tet att kineserna begér full insyn i den senaste teknologiska utveck-
lingen och offerter pd olika generationer av en produkt. I slutindan ar
det inte ovanligt att man foéredrar den mindre avancerade och billigare
versionen, men man gor det med 6ppna 6gon och efter en vardering
-mot egna behov.

3. Upplatelsen. a. Exklusivitet. Ingen bestimmelse i kinesisk lagstift-
ning faststaller att meddelade licenser skall vara exklusiva. Aven om
en kinesisk motpart naturligen ar intresserad av ensamriitt till hela den
kinesiska marknaden finns det god anledning for utlindsk part att
overviga hur marknaden skall tickas. Kina &r ett gigantiskt land med
ett stort antal provinser med sinsemellan skilda kulturer och traditio-
ner. Provinserna konkurrerar dartill ofta med varandra och gor det
diarmed intressant att soka flera inkdrsportar till marknaden. Vidare |
Oppnar Hong Kong och de Speciella Ekonomiska Zonerna alternativ.
Exklusivitet eller inte dr sjalvfallet ytterst en forhandlingsfraga mellan
parterna.

b. Uppdelning av rittigheter. Den immateriella skyddsritten ger in-
nehavaren en exklusiv ritt att tillverka, anvinda och sélja produkter,
som omfattas aviskyddet. I en licenssituation kan skyddsréittsinneha-
varen uppléata hela eller delar av paketet till licenstagaren. Det finns
inget legalt hinder i Kina mot att licensen inskranks till att avse endera
ritten att tillverka, anvénda eller silja. Daremot ar det ofta tveksamt
om den kinesiske medkontrahenten 4r intresserad av en begransad
ratt om avtalet uteslutande avser en bearbetning av den kinesiska
marknaden. Situationen dr diremot ofta den motsatta nir det giller
verksamhet for exportmarknader. Legotillverkningsuppdraget kan ses

¢ Law of the People’s Republic of China on Joint Ventures using Chinese and Foreign
Investment, antagen den 1 juli 1979.

71 art. 28 i JVT anges ytterligare att immaterialrattigheter, som forvirvas maste 1)
"enable the production of new products that China urgently needs or products suitable
for export, 2) enable the making of marked improvements in the function and quality of
existing products and the raising of productivity, 3) enable marked conservation of raw
materials, fuel or power.”’
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om en renodlad tillverkningslicens utan mgjlighet for licenstagaren att
silja till annan 4n bestédllaren. Licensgivaren forbehéller sig i denna
situation den exklusiva rétten att silja eller 1ata silja produkten.
Legotillverkningsuppdragets syfte ar att anlita den billigare arbets-
kraften i Kina for export till omvériden.®

c. Territoriet. Licensgivaren ar normalt angeligen om att ett licens-
samarbete skall ge en fot in pa den kinesiska marknaden utan att for
den skull spoliera nedlagt arbete pa andra marknader. Samarbetet
maste darfor begrinsas territoriellt pa ett effektivt sétt sd att inte
licensprodukterna i Kina blir en konkurrent till licensgivarens egna
produkter utomlands eller begransar hans mdjligheter att ge licenser i
andra lander. Avgransningen faststills da ofta till att avse People’s
Republic of China, vilket dr kinsligt av flera skal: ‘

Kina soker det utlindska samarbetet for att bygga upp en inhemsk
exportkapacitet och generera utlandskt kapital. Artikel 461 JVT stad-
gar att *’Unless otherwise agreed upon by the parties, the technology
exporter must not restrict the regions, quantities and prices of the
technology importer’s export of the resulting products.”” T Shenzhen-
LicL stipuleras det att *’The products made through use of imported
technology should find a legal and fair sale on international markets.”’
Sistndmnda bestimmelse ar ett naturligt led i verksamheten i de
ekonomiska zonerna. Bestimmelserna i JVT 6ppnar méjligheter for
annan 6verenskommelse. Fardriktningen och kinesernas 6nskemél 4r
dock helt klara. En isolering av samarbetet till Kina kriaver en stark
forhandlingsposition och ett konsekvent agerande. En kompromiss,
som bor kunna accepteras av bigge parter, &r att 1ata Nordkorea och
mojligen Vietnam ingd som séirskilda exportmarknader.

Ytterligare en kéinslig punkt nir det géller territoriets utformning
avser relationerna till Taiwan, Hong Kong och Macao. Kineserna ser
dessa omrdden som delar av den Kinesiska Folkrepubliken, medan
instéllningen kanske inte vunnit samma utbredning utanfér det kine-
siska fastlandet. Omrédena ar ekonomiskt intressanta och den vister-
ldndske parten har ofta andra och bittre kanaler till dessa marknader
och vill darfor inte inkludera dem i ett avtal med PRC. En begrinsning
av territoriet kraver en ekvilibristisk, diplomatisk balansging for att
undvika storpolitiska komplikationer, Ett folkrittsligt tveksamt, men
affarsméissigt enkelt sitt att kringgd problemen ar att ge ritt till PRC
“’med undantag £6r’” Taiwan, Hong Kong och Macao. Formuleringen
tillfredstaller normalt Kineserna och det utlindska foretaget 6verliter
det diplomatiska spelet till myndigheterna.

8 Huruvida tillverkning i Kina verkligen blir billigare &r en fraga som borjar bli foreméal
for diskussion efter senare tids kostnadstkningar och faktisk inflation.
° Shenzhen-LicL artikel 12.
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4. Informationséverforing och garanterat resultat. a. Informations-
overforing. Det ar en ofta upprepad sanning att kineserna lagger stor
vikt och mdda vid att informera sig om den teknik man avser att
forvarva. Initialt jamfors och viarderas konkurrerande tekniker mot
varandra. Under forhandlingsskedet gors detaljstudier. Trots allt detta
forberedande arbete stills dessutom ofta krav pa att avtalet skall
innehalla detaljerade bestimmelser om att total informationsdver-
foring verkligen skett med hanvisning till patenthandlingar, varumar-
kesregistrering och tekniska specifikationer.”

Shenzhen-LicL. foreskriver dverlimnandet av ritningar, tekniska
regler och diagram, tekniska data, produktionsmanualer, recept,
nyckelutrustning, modeller, provexemplar, materiallistor, kvalitets-
kontrollforeskrifter, underhdllsmetoder och utrustning m. m.'° Flera
lagregler anger att informationséverforingen skall fortsitta genom
samarbetet och att parterna har en 6msesidig skyldighet att underritta
varandra om nyutveckling och ge tillgdng till en sddan utveckling pa
likvérdiga villkor. !!

Den noggranna dokumentationen fyller naturligtvis syftet att lars
kineserna vad som finns att l1ira om teknikens tillamplighet. Men de
tekniska specifikationerna anvinds ocksé for att precisera vilka resul-
tat som skall uppnas i samarbetet. 1985 ars AvtL. rekommenderar
parterna en garantiklausul enligt vilken inbérdes ansvar skall fast-
stillas.!? Shenzhen-LicL. gér flera steg lingre genom att faststilla att
’The supplier should ensure the legal effect and expected technologi-
cal results of the imported technology. ... If the transferred techno-
logy fails to reach the standards described in the contract, the supplier
shall bear the responsibility for the violation of the contract and com-
pensate the receiver for the losses sustained.”’!3

b. Garantier. Det finns goda skl for att licensgivaren under avtalsfor-
handlingarna skall ge licenstagaren mdgjlighet att under sekretessfor-
bindelse utvardera tekniken — dock inte innan Kineserna bestamt sig
for att uteslutande driva férhandlingar med licensgivaren. Pipekandet
ar viktigt darfor att kineserna forefaller att ha satt i system att under
ett inledningsskede fora parallelia forhandlingar med flera konkurren-
ter. Under denna period kan det finnas aniedning att iaktta viss forsik-
tighet med den mest kénsliga informationen.

Har vil en langtgdende utvardering genomforts av sekretessbelagd
information ar det tveksamt om licensgivaren automatiskt skall péta

2 JVT artikel 29.

10 Shenzhen-LicL artikel 9.
1 JVT artikel 46.

12 1985 ars AvtL artikel 15.
13 Shenzhen-LicL artikel 12.
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sig det fulla ansvaret for att tekniken kommer att fungera enligt spe-
cifikationer i sin nya omgivning.

Problemen varierar naturligtvis frn bransch till bransch, men nor-
malt torde framgangen av en utlicensierad teknisk process vara av-
hingig av hur den hanteras av licenstagaren i den fraimmande miljon.
Manga faktorer inverkar héir, som ligger helt utanfor licensgivarens
kontroll och som bor stimma honom till viss forsiktighet nér det géller
garantidtaganden. I den konkreta situationen kan det bli svart att visa
att felen ar att hirleda till licenstagarens inkompetens.

¢. Tredjemansansvaret. En sarskild fraga 4r vem av parterna som
skall bdra ansvar for tredjemansskada om denna orsakas av en pro-
dukt tillverkad enligt den licensierade tekniken. Den kinesiska lagstift-
ningen — liksom f. 6. vasterlindsk lagstiftning — saknar bestimmel-
ser, som fordelar ansvaret mellan parterna for siddan skada. Detta
maste darfor preciseras i det inbordes avtalet. En vettig 16sning, som i
allmédnhet Overensstimmer med visterlindska parters produktions-
ansvarsforsékringar, &r att vardera parten svarar for sina fel. Det
innebdr normalt att licensgivaren garanterar att tekniken i sig inte kan
medfora skada och dessutom svarar for instruktionsfel, medan licens-
tagaren ‘svarar for tillverkningsfel och egna instruktionsfel. Relatio-
nerna kan naturligtvis forandras i det konkreta fallet och forsdken till
friskrivning ir legio.

5. Ekonomisk kompensation. a. Ersdttningsgrunder. 1 alla licensav-
talsforhandlingar 4r den ekonomiska kompensationen stdtestenen och
Kina utgdr inget undantag harvidiag. I andra typer av avtalsférhéllan-
den utges erséttning mot en konkret motprestation, medan vid licen-
siering av immateriella rattigheter uppfattas erséttningen litt som en
arbetsfri inkomst. Det &ar svart att argumentera for att ersittningen
skall ha viss storlek nér motparten havdar att utvecklingskostnaderna
tickts genom aktiviteter pa annat hall och att en royaltyerséttning ér
»gridde’ for licensgivaren. Argumenteringen underlidttas nir man
vander pa resonemanget och diskuterar vilka fordelar den licensierade
teknologin innebir for mottagaren. Kan denne generera inkomster
eller géra besparingar till foljd av den forvarvade teknologin ar det
skéligt att han delar med sig av vinsten. I det socialistiska Kina har
dock resonemanget inte alltid dvertygat.

b Royalty m. m. Ersittningen kan utga som en engéngsbetalning i ett
for allt eller som en 10pande ersittning baserat pa det resultat som
teknologin faktiskt uppnar. Kompromisser mellan de tva formerna éir
ocksa mojliga, eventuellt kombinerat med separat paslag for leverera-
de tanster eller varor. Under konkreta forhandlingar 1979 forefoll
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kineserna hogst ointresserade av engangsbetalningar medan man var
mer positivt installda till paslag for vissa parallellt levererade varor
och tjanster. Synsittet forefaller emellertid att ha forindrats under
senare ar d& den kinesiska betalningsbalansen varit god. Den senaste
tidens forsamring i den Kinesiska ekonomin kan ter antas medfora en
aterhallsamhet med engéingsbetalningar. Enligt artikel 46 i JVT skall
ersittningen vara *’fair and reasonable’’. Generellt anger tillimpnings-
bestammelserna att royalty skall efterstrivas som erséttningsform.
Royaltysatsen far inte Overstiga den internationella nivin — vad nu
denna kan vara — och skall berdknas pd nettoforsiljningen av de
produkter, som produceras enligt den 6verlimnade teknologin, eller
andra skiliga villkor varom 6verenskommelse tréiffas.

Slutresultatet ar att parterna har forhandlingsfrihet nar det giller att
faststilla priset for den licensierade teknologin och att kineserna hittar
rétt i procentsatserna genom att spela ut olika leverantérer mot var-
andra. Procentsatser och andra villkor varierar sjilvfallet frin bransch
till bransch.

c. Royaltykontroll. Kina godtar att den utbetalda royaltyn verifieras
och kontrolleras av fristdende revisorer. Kvalificerade revisorer finns
att tillgd i Kina, men dessa &r liksom de kinesiska advokaterna,
statsanstilld personal. Aven om deras objektivitet kan ifragasattas av
detta skl dr sannolikt risken att utnyttja dem liten. Atminstone de
jurister forfattaren diskuterat med har haft en stark kénsla for faran i
intressekonflikter. En alternativ mdjlighet 6ppnas nu successivt ge-
nom att storre revisionsbyraer borjar fa fotfiaste i Kina och kunna
erbjuda vissa tjanster.

d. Beskattning. Royaltyinkomster'* i Kina drabbas av en *’withhold-
ing tax”’ pa hela 20 % enligt kinesisk lag.'® Det dligger licenstagaren att
innehélla skatten och 6verfora den till uppbordsmyndigheten.

Den hoga skattesatsen 4r ett bekymmer eftersom Kina bara ingétt
dubbelbeskattningsavtal med f& andra ldnder. Forhandlingar pagar
enligt tidningsuppgifter f.n. mellan Kina och Sverige. I 6vrigt har
dubbelbeskattningsavtal baserade pA OECD’s mallavtal ingatts med
Japan, USA, Storbritannien och Frankrike. Det innebar att det for
Ovriga lander ar osédkert hur den kinesiska skatten slutligen kommer
att behandlas i bolagens rikenskaper.

4 Bnligt artikel 27 i Detailed Rules and Regulations for the Implementation of the
Income Tax of the People’s Republic of China Concerning Foreign Enterprises, antagna
den 21 februari 1982 avser royalties ‘‘income obtained from the provisions of various
patents, technical know-how, copyright and trademark interests for use in China.”

15 Artikel 11 i Income Tax Law of the People’s Republic of China Concerning Foreign
Enterprises, antagen den 13 december 1981. Skattesatsen &r f. n. féremdl for revision.
Se Borggreve, C.H., Steuerliche Behandlung von Lizenzgebithren in China. IWB Nr 20
den 25 okt 1984 sid. 689—692.
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For att litta trycket for produkter, som Kina ér angeliaget att fa
tillgdng till, har interimsregler utfiardats, som sianker skattesatsen till
10%. Den lagre skattesatsen géller bl. a. lantbruk, vetenskap, energi,
milj6, infrastruktur och hogteknologiska projekt, som noga preciseras
i bestimmelserna.!®

Notervart betriaffande interimsbestimmelserna ar att de avser
royalties, men ocksé avgifter for ritningar och information, tekniska
serviceavgifter och utbildningsprogram. Dessa olika avgifter anvinds
annars girna for att kringgd bestimmelser om *’withholding tax’’:
Parterna anstringer sig s langt mojligt att inventera vilken service
som ges och tar betalt for denna separat. Huvudregeln i Kina dr dock
att dessa avgifter likstills med den renodlade royaltyn. I bestdmmel-
sens andra avdelning gors dock undantag for dylika avgifter och det
finns dérfor anledning att i det enskilda fallet noga studera det totala
regelsystemet.

6. Leveranser. Licensgivare ir i allménhet intresserade av att till
licensen av teknologipaketet koppla rétt att leverera delkomponenter
eller hela produkter, som skall ingd i slutprodukten. Leveransmojlig-
heten kan kanske utnyttja 6verkapacitet hos licensgivaren och ddrmed
ske pa for bada parter formanliga villkor. Normait ger sidoleveranser
mojlighet att pressa in négot tickningsbidrag for den utlindske leve-
rantoren.

a. Kopplingsforbehdll. Huruvida kopplingsforbehall i licensavtal alis
skall accepteras ar foremal for en intrdngande diskussion i vist. Det
anses ofta vara i strid med konkurrensbegransningsbestimmelser att
licensgivare stiller upp som forutsittning for licens att allmént till-
gingliga produkter skall kdpas av honom eller hans anvisade kalla.!”
Onskar licensgivaren mdjlighet att leverera skall det enligt lagstift-
ningen ske pa konkurrenskraftiga villkor.

Instdliningen till kopplingsforbehéll ar negativ ocksé i Kina. Skilet
ar dock inte att upprétthalla en aktiv konkurrens pa marknaden, utan
snarare att i forsta hand utnyttja inhemska resurser. Artikel 46 i JVT
foreskriver darfor att licenstagaren skall vara fri att upphandla maski-
ner, utrustning och ravaror fran vilken killa han 6nskar.

1 praktiken forefaller kineserna dock vara beredda till en kom-
promissande instillning. I forhandlingar har man medgivit leverans-
prioritet under forutsittning av att utrustningen eller varorna inte ar
tillgingliga pa den kinesiska marknaden och att licensgivaren kan
leverera till internationellt konkurrenskraftiga priser.

16 Interim Provisions of the Ministry of Finance Concerning the Reduction of or Ex-
emption from Income Tax on Royalties for Proprietary Technology, vilka tradde ikraft
den 1 january 1983.

17 Se t. ex. Romfordragets konkurrensbestimmelse i artikel 85:1.
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b. Specifikationer. Foreskrivs leverans av varor fran licensgivaren
maste avtalet naturligen kompletteras med uttryckliga villkor sdsom
specifikationer, priser, prognoser, bestéllningar, leveranssitt etc.
Dirigenom far avtalet karaktir av ett blandat avtal, vilket dock inte
forandrar de legala bedémningarna i Kina, men vil kan ha stor bety-
delse i USA och Europa.

7. Ansvar for immaterialrittigheter. Grunden for ett licenssamarbete
ir det immaterialréttsliga skydd som licensgivaren tillskansat sig. En
viktig friga for varje licensférhandling 4r att faststilla vad som hinder
om skyddet forandras.

a. Forbdrttringar. Forbittringar ar i allmdnhet ett mindre problem.
Den kinesiska instéllningen ar att forbittringar av det existerande
patentskyddet skall innefattas i samarbetet oavsett vem av parterna
som astadkommer dem. Kravet i artikel 46 JVT ér att de tillfors
samarbetet av bigge parter pa lika villkor. Instéllningen 4r naturlig sa
linge man ligger i ndrheten av det existerande skyddet. Fragan blir
mer kénslig nir det géller nya generationer av gamla produkter, som
kanske skiljer sig pa ett patagligt sétt frin foreméalen for det tidigare
samarbetet. Bygger utvecklingen pd nya patent dr det inte sjialvklart
att de ska omfattas av samarbetet och parterna bor vinnligga sig om
klargorande bestammelser 1 avtalet.

b. Intrang i annans rdtt med den licensierade teknologin dr genast ett
svérare sporsmal. Vem béar ansvaret? Eftersom licensgivaren erhller
ersittning for upplatelse av skyddsritten ligger det néra till hands att
han ockséd ansvarar for att rittigheten galler i forhallande till andra
teknologier. Situationen &r i princip densamma om patentansdkan inte
beviljas eller .om beviljade patent ogiltigforklaras. Shenzhen-LicL,
som dr det enda kinesiska dokument som beror fragestillningen, utgar
ifran att licensgivaren bér hela ansvaret och att licenstagaren efter
eget skon dger begira revision av avtalet, uppsiga samarbetet och
begiira skadestind for uppkomna forluster. Fran licensgivarens ut-
gangspunkt ar det inte sjalvklart att han skall bara det fulla ansvaret.
Handliggningen av patent ar fortfarande en ny verksamhet i Kina
och osikerhet maste rimligen bestd under lang tid till hur effektiv
denna handldggning blir. Det ar darfér sikrast att iaktta forsiktighet
med langtgiende garantier om skyddsrittens giltighet oavsett om det
ar ett patent eller ett varuméirke. 1 verkligheten 4r den Kkinesiske
parten i minst lika bra position, nir han fitt full information om
licensforemalet, att bedoma rittighetens styrka i Kina. Inte heller
borde det faktum att en skyddsratt upphér nédvéndigtvis innebira att
samarbetet skall kunna brytas. Kan licenstagaren med stod av know-
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how m.m. fortsitta sin verksamhet bor avtalet ocksé rulla vidare.
Leder det forlorade skyddet daremot till att verksamheten val fortsit-
ter men pa forsamrade villkor for licenstagaren, bor det kunna vara ett
skil till att samarbetets villkor granskas for att ateruppritta ett avtal
byggt pé ’equality and mutual benefits’’.

Dessa fragor méste naturligen bli foremal for avtalsreglering och
den forda argumenteringen har mer syftat till att understryka att det
inte finns nigra absoluta sanningar. En 16sning ér att skapa ett kombi-
nerat patent-, know-how- och varumirkeslicensavtal och att skilda
ersittningar utgér for olika moment. Vill licenstagaren fortsitta verk-
samheten efter att en skyddsratt fallit bort géiller 6vriga delar i avtalet.

b. Vid annans intrdng i den egna skyddsritten ar resonemanget likar-

tat vad giller om det &r licensgivaren eller licenstagaren som skall -

ingripa. 1 vissa linder ar problemet betydelsefullt p.g.a. patent-
processens omfattning och det faktum att rittegdngskostnader inte
aterfis ens vid en helt framgangsrik talan. Smé och medelstora foretag
bor rimligen inte forplikta sig att fullt ut beivra varje intrang i ett land
som USA. Oavsett hur ritt licensgivaren mé ha, dr det fullt mojligt att
processas till forintelse. !

Snarare bor man forbehdlla sig ratten att ingripa och forst.om
licensgivaren avstar gar stafetten vidare till licenstagaren, som far
gbra sin egen bedémning av situationen.

I'Kina kommer intrangsfragor forst att behandlas i ett administrativt
forfarande med ritt att fora drendet vidare till allmdn domstol. Det
forefaller osannolikt att immaterialrittsliga processer kommer att fa
ens tillnirmelsevis samma omfattning som t.ex. i USA. Likvil finns
det knappast rationella skél for licensgivaren att pata sig en langtgien-
de och svaroverskadlig skyldighet nir licenstagaren dr bittre lokali-
serad och informerad for att vidta atgarder. Samma skl ir sdledes
tillampliga dven i detta fall. Slutresultatet bor bli en avtalsrevision om
den kommersiella verkligheten motiverar det.

8. Avtalstiden. Samarbetstiden for eft licensavtal ar ytterligare en
besvirlig n6t. 1 visterldindsk konkurrensritt maximeras tiden ater-
kommande till patentets [6ptid. Skélet harfor ar att patentinnehavaren
inte med stod av sin skyddsritt skall kunna tillskansa sig fordelar, som
gar langre 4n lagstiftaren velat erbjuda. Nér skyddet val 16pt ut har
patentinnehavaren i teorin fitt kompensation for sin uppfinning och
sina utvecklingskostnader och fri konkurrens skall rdda. Licensta-
garen skall da inte vara den som sitter samst till genom skyldigheter
gentemot licensgivaren.

Till foljd av langa utvecklingstider efter att patent beviljats, men
innan marknadsfardig produkt utvecklats, och forsenad marknadsin-
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troduktion i vissa linder, har licensavtalet idag forlorat en del av sin
attraktionsformdga. Fa licensgivare ar beredda att slippa sin produkt
mot ett par ars royalty och soker i stillet andra végar for att sikra sig
medverkan under produktens kommersiella livstid.

I 1985 ars AvtL anges endast att parterna skall komma éverens om
tidsfrister for samarbetet utan att ge nigra anvisningar om vad som ir
en rimlig avtalsperiod.’® Enligt JVT' 4r ’The term of technolgy
transfer agreements . . . generally not to exceed ten years.”” Shenzhen-
LicL? stipulerar att ~’The time limit of a contract is generally five
years or less except for those contracts in which technology is invest-
ed as capital stock.’’” Forlingning av avtalet kan ske efter ansokan av
parterna sex manader fore avtalstidens utgéng. Dock anges uttryckli-
gen att avtalet inte far forlingas utéver patenttiden.

Till dessa regler om avtalstid skall tilliggas att den kinesiska lagstlft-
ningen forefaller att utgd ifran att nér avtalet val 16pt ut, skall licensta-
garen vara fri att exploatera den forvirvade teknologin.?' Samma &r
forhallandet for sjdlva joint venture avtalet. Den kinesiska parten dger
fortsitta verksamheten nir avtalet 16pt ut.??

Dirmed har stringa bestimmelser introducerats dven i kinesisk rétt
— sarskilt om hansyn tas till att patentets 16ptid i Kina endast &r
femton &r och att Kina kanske inte dr det land dér utlindska patent
kommer att exploateras i forsta hand. Det finns all anledning for
utlandsk part att hoppas att principerna i Shenzhen-LicL inte slér
igenom i Ovriga Kina och dessutom att dverviga att vilja annan
samarbetsform 4n licensavtal i Shenzhenprovinsen.

9. Tillamplig lag och forumbestimmelser®. a. Lagval. Kinas install-
ning till frimmande rittsordningar har successivt genomgatt forind-
ringar under det senaste decenniet. 1979 ars JVL fastslar i sin andra
artikel endast att JV-bolaget skall styras av kinesisk ritt, vilket ar helt
naturligt med tanke pa att bolagen i allméinhet skall bedriva sin verk-
samhet i Kina. JVT fran 1983 gir ett steg vidare genom att faststélla
att dven avtalet, som reglerar parternas inbordes mellanhavanden,
skall styras av kinesisk rétt. Detta var mindre sjdlvklart med tanke péa
att de tva parterna kommer frin olika linder och att prestationerna

18 1985 &rs AvtL artikel 12.

19 JVT artikel 46,

20 Shezhen-LicL artikel 19.

21 1y JVT artikel 46: 4 dar det stadgas att ’After the expiration of the technology
transfer agreement, the technology importer is to have the right to continue to use the
technology in question.”

22 Artikel 10 i Procedures for Registration, Examination and Approval of Joint Ventures
Using Chinese and Foreign Investment, tryckta och distribuerade av State Administra-
tion for Industry and Commerce den 24 april 1981.

23 Kinas héallning till internationell ritt behandlas mer utforligt i artikeln Ny avtalslag i
Kina. For publicering i Svensk Juristtidning under varen 1986.
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skall utforas bade i Kina och utomlands. Shenzhen-AvtL frén 1984
anger att ""the arbitration and treatment of disputes must conform
with the laws of the People’s Republic of China.””?*

1985 ars AvtL stipulerar att avtal skall upprittas i 6verensstam-
melse med kinesisk lagstiftning,” men samtidigt att parterna dger
frihet att avtala om vilket lands lag som skall tillampas. I brist pa
partséverenskommelse skall det lands lag, ’which has the closest
connection with the contract” tillimpas.

Slutresultatet for licensavtalens vidkommande blir, att sé lange de
inte utgdr en del av ett JV-samarbete, giller utnyttjande av kinesiska
naturresurser eller avser investering i Shenzhen, dger parterna frihet
att stipulera vilken lag man 6nskar for samarbetet. Praktiska erfaren-
heter tyder pé att kineserna, nar tillimpning av fraimmande ritt aktua-
liseras, foredrar att utelimna frégan helt eller viéljer tillimpning av
neutralt lands lag. Savil svensk som schweizisk rétt forefaller att ha
accepterats i flera fall.

b. Forumval. Aven i forhallande till forumregler har kineserna intagit
en forhdllandevis liberal instéllning. 1979 ars JVL foreskriver 6verens-
kommelse i Board of Directors, forliknings- eller skiljeforfarande ge-
nom kinesisk institution eller annat skiljeorgan varom 6verenskoms
melse traffas mellan parterna i nu namnd ordning.® JVT preciserar:
den kinesiska skiljeinstitutionen till Foreign Economic and Trade
Arbitration Commission och klargdr att skiljeforfarandet kan anhang-
iggoras i svarandens hemland — vilket dr en forhandlingstekniskt
sympatisk kompromiss, som kan sluta med praktiska komplikationer
nar vl skiljeforfarande pakallas — eller i tredje land.>’

I avsaknad av forumOverenskommelse kan drendet hénskjutas till
allmén kinesisk domstol.?® En med JVL parallell bestimmelse finns

24 Artikel 35 enligt 6verséttning i The China Investment Guide, China International
Economic Consultant Inc, London 1984—85. Jerome Cohen var férst med en Oversitt-
ning av Shenzhens avtalslag i vilken en ndgot annorlunda tolkning av bestimmelsen kan
utldsas: "’In resolving, through arbitration, disputes that arise from joint venture con-
tracts, cooperative venture contracts and natural resources cooperative development
contracts that are to be performed in the Special Economic Zone and which are closely
related to the Chinese sovereignity, the laws of the People’s Republic must be applied.”
Cohen’s egen kommentar ar att *’the provisions appear to distinguish between contracts
for investments on Chinese soil, which require the application of Chinese Law, and
other kinds of contracts, which generally do not.”” Cohen, J. A., Shenzhen’s New
Contract Law. A model for China? The China Business Review. Sept.—Oct. 1984 s.
16 ff.

2> 1985 ars AvtL artikel 4.

26 JVT artikel 14.

27 JVT artikel 110. Problem med skiljeforfarande i svarandens hemland ligger dels i det
faktum att det ofta 4r en sinkadus i ett avtalsférhallande vem som fir upptrida som
kirande eller svarande. Det &r inte rimligt att forumfrigan avgérs beroende pi om
betalning erlagts eller inte. Vidare kan problem uppkomma betréffande genkiromal.
Skall s&dant handliggas separat eller i samband med huvudkiromalet?

28 JVT artikel 111.
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intagen i 1982 ars regler om utvinnande av olja.?® Shenzhen-AvtL
anger kinesiskt skiljeforfarande om parterna inte triaffat annan 6ver-
enskommelse.*® Mojlighet foreligger ocksa att hinskjuta drendet till
allmin domstol.*! 1985 &rs AvtL innehéller tolkningsvis samma alter-
nativ, men 4r mindre tydligt formulerad.>?

Konklusionen for licensavtals vidkommande ar att avtalsfrihet ock-
sa foreligger sévitt avser att faststilla forum for slitande av tvistighet
mellan parterna. Aven nér kineserna i praktiskt avtalsarbete accepte-
rar utlindskt forum vill de likvél inleda den konkreta avtalsbestam-
melsen med klargérande att parterna kan komma 6verens om kine-
siskt forliknings- och skiljeforfarande. Eftersom ett sadant tilliigg inte
ar bindande ar det svért att se allvarlig invindning hiremot. Det ar
inte nodvandigt att ett kinesiskt forfarande behover vara negativt for
den utlandske parten.

10. Avslutande bestimmelser. Bland allmdnna avslutande bestimmel-
ser 1 ett licensavtal har force majeure klausul, bestdmmelser om avta-
lets dverlatelse och bindande sprakversion varit foremal for specifika
kommentarer i den kinesiska lagstiftningen: ‘

a. Force majeure. Kinesiska parter ar angeldgna om att noga precise-
ra leveransvillkor och ocksa av att faststilla konsekvenser av att en
prestation inte utfors pa ett tilifredsstédllande sitt. For att delvis balan-
sera harda krav godtas forbehéll for situationer, som ligger utanfor
parternas kontroll — s. k. “’force majeure’’ situationer.

JVL Klargor att joint venture-samarbete kan avbrytas nir svéra
forluster uppstéar till f6ljd av force majeure hiandelser sdsom naturka-
tastrofer och krig.>® De tvi Shenzhen-lagarna hinvisar ocksé i all-
ménna ordalag till befrielse frin prestationsskyldighet i force majeure
situation.>* Shenzhen-AvtL definierar force majeure till att innefatta
naturkatastrofer (severe natural calamity) och krig samt "’other inci-
dents beyond the control of the parties as specified in the contract”’.
Denna formulering dverensstimmer i allt visentligt med 1985 é&rs
AvtL, vilken dock gor tilligget *’whose occurrance and consequences
the parties can neither avoid nor overcome’’.** Force majeure mojlig-

2 Artikel 27 i Regulation of the People’s Republic of China on the Exploitation of
Offshore Petroleum Resources in Cooperation with Foreign Enterprises, antagen den 12
januari 1982,

3% Shenzhen-AvtL artikel 34.

31 Shenzhen-AvtL artikel 36.

32 1985 &rs AvtL artiklarna 37 och 38. Se vidare separat artikel om Kinas nya avtalslag,
ovan not 23.

33 JVL artikel 12: 4.

34 Shenzhen-AviL artikel 26 och Shenzhen-LicL artikel 17: 11.

35 1985 ars AvtL artikel 24. Se angdende *’ekonomisk omdgjlighet’’ artikeln Ny avtalslag
i Kina, ovan not 23.
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gor for motparten att avbryta samarbetet nir avtalet inte kan utforas i
sin helhet. Det 4r en utgdng som den levererande visterlindske parten
i allmédnhet inte kan acceptera. Han bor darfor overviga att infora
bestdmmelse om att prestationen uppskjuts till dess att force majeure
situationen upphdrt. Ofta hittar man en kompromiss mellan de tva
ytterligheterna. En praktisk konsekvens av lagstiftningens utformning
ar att parterna bor vinnldgga sig att i avtalet noga och fullstandigt
precisera de situationer, som avses falla under force majeure begrep-
pet. Speciellt nir det géller instillningen till strejker och arbetsorolig-
heter kan man forvinta sig en olikartad uppfattning mellan kinesisk
och visterlandsk part.

b. Avtalsbrott. Joint venture lagstiftningen bygger pa principen att vid
avtalsbrott har den forfordelade parten ritt att bryta samarbetet och
den ansvarige parten skall bira de ekonomiska konsekvenserna.3®
Som framhaéllits ovan, géiller betraffande JV-lagstiftningen, att nir
samarbetet upphor dger den kinesiske parten ensidigt, om han si
onskar, fortsitta samarbetet efter nyregistrering av verksamheten.
Bestimmelsen torde vara tillimplig savil vid ordinarie avtalstids ut-
géng som vid fortida avbrytande p.g.a. avtalsbrott frin endera par-
tens sida. Bestimmelsen 6verensstimmer med det kinesiska mélet att
inforskaffa och behalla teknologi, men &r naturligtvis diskutabel frin
teknologileverantorens sida och bor foranleda genomgripande 6vervi-
ganden i allt fall vid kortvariga avtal. En mojlighet dr att ge licensavta-
let ett separat liv och omajliggora fortsatt exploatering nir samarbetet
en ging bryts. Det ar dock mindre troligt att den kinesiske motparten
accepterar en sédan instéllning.

Shenzhen-AvtL innehaller samma grundliggande regler som JV-
lagstiftningen, men anger dartill att vid férsenad prestation utgér ska-
destand motsvarande 0,1 % per dag av det aktuella virdet.3” 1985 ars
AvtL har utvecklat paféljdsmekanismen till att utéver ovan angivna
punkter ge en mdojlighet for den forfordelade parten att begira att
motparten fullgdr sin prestation.® 1985 ars AvtL foreslar dessutom att
parterna, i stillet for 0,1 % beloppet i Shenzhen-AvtL, i sjdlva avtalet
faststéller skadestand i form av ett engéngsbelopp, som skall utgd vid
avtalsbrott.>®

c. Overldtelse.av avtal. Samtliga lagar utgdr ifr@n att avtalet ar per-
sonligt mellan parterna och att det inte kan dverlatats utan motpartens
samtycke.*

36 JVL artikel 13 och JVT artikel 102: 3.

37 Shenzhen-AvtL artikel 21.

38 1985 ars AvtL artikel 18.

39 1985 ars AvtL artikel 20.

40 JVT artikel 23, Shenzhen-AvtL artikel 28 och 1985 ars AvtL artiklarna 26 och 27.
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d. Bindande sprdkversion. Avslutningsvis finns det skl att ndmna,
att avtalet med kinesisk part normalt uppréittas i olika sprakversioner.
Aven om forhandlingarna fors pa engelska oversitter kineserna suc-
cessivt alla dokument och det 6versatta materialet bildar underlag for
interna diskussioner och presentationer bakat mot godkinnande och
kontrollerande myndigheter. Nar val férhandlingarna forts till slut
gérs en komplett 6versittning, som kineserna 6nskar undertecknad
parallellt med den engelska versionen.

Det stora problemet dr naturligtvis att kontrollera att de tva version-
erna dr identiska. Aven om det finns kapabla dversittare, vilka dock
inte alltid ar tillgingliga, ar det svart att gora legala dverséttningar sa
att nyanser och tankegéngar blir speglade pé ett riktigt sétt. Utgir man
ifrin att misstagen ar ungefér lika frekventa som vid dversittning av
legala dokument mellan t.ex. engelska och svenska, finns det all
anledning att rikna med att fel insmugit sig i den kinesiska oversiitt-

.ningen. .,

Ursprungligen forefoll Kineserna att acceptera att parterna triffade
éverenskommelse om vilken sprékversion som skulle vara bindande i
relationerna mellan parterna.*! Shenzhen-AvtL dndrade emellertid pa
detta forhallande genom att foreskriva att vid tolkningskonflikt skulle
den kinesiska versionen ges foretrade.*

1985 ars AvtL har nu aterstiillt ordningen si att avtalsfrihet &ter ar
grundnormen.*® I praktiken torde enklare avtal kunna upprittas i en
bindande engelsk sprakversion utan hénvisning till nigon kinesisk
dversittning. Mer komplexa avtal, som skall genomga ett omfattande
internt kinesiskt forfarande, kommer diremot i stor utstriackning att
upprittas pa savil engelska som kinesiska. Sprikversionerna ges dé i
allmanhet lika vikt for att undvika att den ena parten kinner sig
forfordelad.

11. Konklusioner. Licensavtalet éir fortfarande ett anvindbart instru-
ment for att dverfora teknologi till Kina. I allt visentligt rader avtals-
frihet mellan parterna, vilket ppnar mdjligheter att skapa balanserade
och kommersiellt l1ampliga 6verenskommelser. De lagar som instiftats
ar antingen for allménna for att pd ett ingripande sitt inverka pa
licensavtalets materiella utformning (1985 ars AvtL) eller avser spe-
ciella forhallanden och ér inte tillimpliga generellt pa teknologiéver-
foring till Kina JVL/JIVT och Shenzhen-LicL). Emellertid bor den
visterlandske forhandlaren utgd ifrdn att de resonemang, som fors i
lagarna kan komma igen i avtalsforhandlingarna och att den kinesiske

41 TVT artikel 14: 14.

42 Shenzhen-AviL artikel 40. Instillningen forvanade #4ven initierade Kinabedémare
och kritiserades bl. a. av Cohen, ovan not 24. Hér sid 17.

43 1985 ars AvtL artikel 12: 10.
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medkontrahenten girna foljer forebilder i lagstiftningen och de mall-
avtal, som upprittats pa denna bas. Det ger kineserna trygghet och
garanterar att kontrollerande myndigheter inte kommer med invédnd-
ningar pa ett senare stadium.

Aven om den kinesiska attityden till internationella licensavtal ar
flexibel finns det anledning att framhdlla en kritisk punkt for samarbe-
tet: Samarbetstiden. Skyddstiden i den kinesiska patentlagstiftningen
4r avgjort kortare #n i andra linder. Ar det si att kineserna vill ingé
korta licensavtal med patenttiden som riktmérke och maxnorm, for att
darefter fritt forbehdlla sig ratt att i och utanfor Kina exploatera den
transfererade teknologin, uppstar starka betéinkligheter. Kan den ak-
tuella produkten forvintas ha en kommersiell livslingd, som vida
dverstiger tiden for patentskyddet maste andra 16sningar 4n licens-
samarbete provas. Kombinationslicenser baserade pé patent, varu-
miirke och know-how &r en mojlighet, men néra till hands ligger ocksa
direktexport frdn patentinnehavarens hemland. Mojligen kommer ki-
neserna att avbdja sddana 1osningar, men inget kan vara sdmre an att
fa konkurrens fran sin egen teknologi pa viktiga exportmarknader
efter nagra fa royaltyéar i Kina.




