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Resumen: La innovacién tecnoldgica es una de las actividades de
mayor valor anadido tanto en el plano econdémico como en el social y
cultural. Una de las cuestiones cruciales relacionadas con la tecnologia es
cémo la misma se transfiere de unos sujetos a otros, cuestion que en un
mundo como el actual, cada vez mas globalizado e interconectado, tiene
una escala planetaria. Por todo ello resulta importante conocer no sélo el
régimen sustantivo de los contratos internacionales de transferencia tec-
noldgica, sino también la tributacién a la que los mismos se encuentran
sometidos, pues no en vano la fiscalidad sigue determinando en muchas
ocasiones la forma sustantiva que ha de tener un acuerdo de voluntades,
o incluso si el mismo acuerdo se producird. Por ello se analiza en este arti-
culo la fiscalidad directa de los contratos internacionales de transferencia
de tecnologia, especificando si se trata de una importaciéon o exportacién
de tecnologia, asi como si las transferencias se realizan en el seno de la
Unién Europea, pues dependiendo de las circunstancias que presente el
contrato se tributard de una u otra manera. Se tiene en cuenta normativa
interna espafnola, normativa comunitaria, asi como también internacio-
nal o convenida (convenios para evitar la doble imposicién).
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Abstract: Technological innovation is one of the activities that pro-
vides a more aggregate value on an economic -but also social and cul-
tural- level. One of the most important issues related to technology is
how it is transferred from one individual to another, a matter that in
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today’s world, which is more and more globalized and interrelated, has
a planetary dimension. That is the reason why, in the analysis of the sub-
stantive regulations related to the agreements of technological transfers
(Commercial Law), it is not enough to have an overall idea: the taxation
rules of this contracts are also relevant, as in fact many times Tax Law
determines the final form of the agreement, or even if the agreement is
taking too long to reach. This paper analyses the direct taxation related
to international transfers of technology. Imports and exports of technol-
ogy, as well as transfers taking place inside the European Union, are sepa-
rately studied as the rules to be applied can be different in each of these
cases. Spanish and European Law is considered, as well as international
Law (double taxation agreements).

Keywords: International taxation, transfer of technology, royalties,
double taxation agreements, European law.
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.  INTRODUCCION

En el contexto mundial actual ha de entenderse que la capacidad de
innovacién de un determinado pais constituye una fuente de riqueza de
primer orden. Ello es asi porque a diferencia de determinados recursos
naturales —minerales, vegetales, animales o de otro tipo, como climato-
logfa, etc.- asignados geograficamente sin posibilidad de modificar su lo-
calizacion, la investigacion y la innovacién permiten crear riqueza con
independencia de tales recursos naturales clasicos y aunque no abunden,
obteniendo el mayor rendimiento del recurso natural mas potente (la
inteligencia humana) y del resto de recursos disponibles.

En consecuencia, la creacién tecnolégica conlleva una riqueza ana-
dida para quien la produce, por varias razones: permitird procesos pro-
ductivos mas eficientes y, en consecuencia, més baratos; las innovaciones
obtenidas mejoraran la calidad de vida de quienes tengan acceso a esa
tecnologia y, ademds, una vez obtenida la innovacién tecnoldgica ésta
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podra posteriormente cederse a terceros a cambio de una remuneracién.
En definitiva, las ventajas no son meramente socioldgicas sino también
estrictamente econdmicas.

Es preciso indicar que las economias mas desarrolladas del planeta
intentan potenciar este tipo de riqueza sobre otras. Si debieran apuntarse
algunas de las razones mds significativas para esta tendencia podria indi-
carse que la innovacién resulta imprescindible para mantener la compe-
titividad, que conlleva un elevado valor anadido, que hace aumentar las
cuotas de rentabilidad, que requiere de centros de investigacién impor-
tantes (de los que suelen estar bien dotados los paises de mayor desarro-
llo), y que el desplazamiento de los centros de produccidn a lugares don-
de los costes laborales son més reducidos (deslocalizacién empresarial)
induce a un cambio de modelo de negocio: utilizar la fuerza laboral de
los paises més desarrollados (por lo general con buenos niveles de forma-
cién académica y profesional) para actividades que comportan el mayor
valor afiadido posible: entre otros, la gestién y la innovacion.

Por todo ello, la regulacién juridica de lo que se ha dado en denomi-
nar por nuestra doctrina legal y cientifica propiedad industrial y propie-
dad intelectual, o méds genéricamente por la doctrina anglosajona inze-
llectual property, ha cobrado una importancia vital en nuestros dias’.

Asi, en primer lugar el Derecho debe proteger al creador de las ideas
para permitirle una explotacién econémica que compense el esfuerzo de
produccién de las mismas. Ello se contempla en el Derecho Mercantil a
través de legislacion sobre propiedad intelectual e industrial a la que ya
hemos hecho referencia® y en el Derecho Penal, por medio de los opor-
tunos delitos y penas.

! En los términos de la Declaracién Mundial sobre la Propiedad Intelectual (votada por la Comisién
Asesora de las politicas de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el 26 de junio
del afio 2000, se entiende por tal término “cualquier propiedad que, de comun acuerdo, se considere de
naturaleza intelectual y merecedora de proteccién, incluidas las invenciones cientificas y tecnoldgicas, las
producciones literarias o artisticas, las marcas y los identificadores, los dibujos y modelos industriales y las
indicaciones geograficas”.

2 Como es sabido, en nuestro Derecho interno los hitos normativos mds importantes en lo que con-
cierne a la propiedad intelectual e industrial han sido, entre otros y en los tltimos tiempos, los siguientes:
Ley 11/1986, de 20 de marzo, de régimen juridico de Patentes de Invencién y Modelos de Utilidad; Ley
22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual; Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas;
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes en la
materia; Real Decreto 149/1996, de 2 de febrero, por el que se amplia la proteccion juridica de las topo-
grafias de los productos semiconductores a los naciones de los miembros de la Organizacién Mundial del
Comercio, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y la Ley 20/2003, de 7 de julio, de proteccién

juridica de Disefio Industrial.

Anuario Facultad de Derecho — Universidad de Alcald I (2008) 165-187



168 Manuel Lucas Durdn

Adicionalmente, los distintos paises han previsto en sus sistemas tri-
butarios medidas fiscales que incentiven la innovacién tecnolégica’, ten-
dencia a la que no ha sido ajena Espana®.

Sin embargo, el presente trabajo no versa sobre la proteccién juridica
brindada por nuestro ordenamiento a la innovacién tecnoldgica y a la
produccidn cientifica e intelectual, asi como tampoco sobre los incenti-
vos fiscales que tales actividades tienen reconocidos en nuestro sistema
tributario.

El objetivo de este articulo es estudiar como tributan las transferen-
cias internacionales de tecnologia, y como nuestro ordenamiento juridi-
co intenta evitar que las mismas se vean perjudicadas por dobles imposi-
ciones que hagan menos atractivas tales transferencias.

En efecto, la creacion intelectual podria verse finalmente perjudica-
dasi, a pesar de la proteccioén juridica brindada por el ordenamiento a las
innovaciones tecnoldgicas y los incentivos fiscales previstos en la legisla-
cion tributaria, el hecho de exportar dicha tecnologia conllevara (por la
superposicion de varias soberanias tributarias sobre las rentas que retri-
buyen la cesion de tales propiedades inmateriales) una factura fiscal tan
abultada que se hiciera impracticable tal cesién tecnoldgica por razones
econdmicas: pudiera no resultar rentable para el licenciante o bien, si se
traslada al licenciatario el coste fiscal, suponer un precio no asumible por
el mismo.

Dicho en otras palabras: si por la voracidad de los sistemas fiscales
del pais exportador y receptor de la tecnologia —o por un disefio inade-

3 Asi por ejemplo, en Reino Unido (vid. http://www.hmre.gov.uk/randd/, consultado por tltima vez
el 1 de septiembre de 2008), establece una deduccién de gastos mayores a los incurridos cuando se dedican
al+D+iy permite, de forma alternativa para las PYMES, una deduccién del 24 por100 de los gastos incu-
rridos en actividades de innovacion tecnoldgica; por su parte, los Estados Unidos de América también se
han preocupado desde los afios 80 por los incentivos fiscales a actividades de I+D+i a nivel federal, donde
se han combinado deducciones del 20 por 100 con libertad de amortizacion de gastos de I+D+i [cfr.
http://www.irs.gov/businesses/small/industries/article/0..id=97642.00.html, consultado por ultima
vez el 1 de septiembre de 2008, asi como MoRis (2005): 1y ss. y ATKINSON (2007): 1y ss.], aunque tam-
bién a nivel de los distintos estados: asi por ejemplo, el estado de Ohio prevé una deduccién del 7 por 100
de una suerte de Impuesto sobre Actividades Econdmicas estatal (Commercial Activity Tax) cuando los
gastos por I+D+i superen la media de los tltimos 3 anos, que podrd deducirse -en casos de insuficiencia de
cuota- en los 7 siguientes afios siguientes a la realizacién del gasto en I+D+i (cfr. http://www.odod.state.
oh.us/cms/uploadedfiles/EDD/Ohio%20Research%20and%20Development%20Investment%20T
ax%?20Credit.pdf;, consultado por tltima vez el 1 de septiembre de 2008). Para una visién comparada en
distintos paises de la Unién Europea vid. RoMERO/SANZ/HERNANDEZ RUBIO (2007): 147.

#Vid. art. 23 y 35 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Sobre estas cuestiones pueden examinarse los tra-
bajos de los profesores Tomds GARCiA Luis y Mercedes Ruiz GARIJO, publicados en este numero del
Anuario.
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cuado de los ordenamientos tributarios- el beneficio del titular de la tec-
nologia fuera muy reducido (o bien el precio fuera inasumible por el ce-
sionario de la misma), probablemente se desincentivaran notablemente
las cesiones internacionales de uso de la propiedad inmaterial, con lo que
la propia creacién intelectual se veria lastrada por las ya referidas razones
econdémicas’.

Por ello, en las lineas que siguen se analizard, en primer lugar, el es-
quema de reparto del poder tributario entre paises cuando existen rentas
transfronterizas (como serfa el caso en las exportaciones de tecnologia);
en segundo lugar, se estudiard lo que debe entenderse por “transferencia
de tecnologia” para llegar, seguidamente al conocimiento de cémo tribu-
tan en nuestro pais, en el dmbito de la imposicién directa, las cesiones de
tecnologia a las que hemos hecho referencia. La razén por la cual este es-
tudio se centra en el dmbito de la imposicidn directa tiene que ver con el
hecho de que los mayores problemas hasta la fecha se han ubicado en este
campo, y ello sin perjuicio de que existe también una problematica en
absoluto carente de interés en lo que respecta ala imposicién indirecta de
las transferencias tecnoldgicas transfronterizas (localizacién del hecho
imponible en el IVA o inclusién en la base imponible de los impuestos
aduaneros, por citar sélo dos cuestiones) que no puede ser estudiada en
este trabajo por razones de limitacién de espacio®.

5 Para ilustrar esta cuestion, quisiera traer a colacion unas palabras magistrales del Prof. DOERNBERG,
R.L (2007): 2-3, en las que se refiere a un vendedor de un vehiculo que es ciudadano de Estados Unidos y
reside en dicho pafs, mientras que el comprador de tal vehiculo reside en Canad, habiendo sido fabrica-
do, ademas, dicho vehiculo en este tltimo pais. En tal caso, como argumenta el citado profesor, “Estados
Unidos puede pretender gravar la ganancia de la venta del coche por razén de la residencia y nacionalidad
del vendedor, y Canadd puede reclamar el mismo derecho porque el coche fue fabricado y vendido en Ca-
nadd a un residente canadiense. Superposiciones de poder tributario —algunas veces referidas como doble
imposicion juridica- pueden crear problemas de coordinacién. Para ilustrar la necesidad de coordinacién,
supongase que Canadd grava con un impuesto del 50 por 100 cualquier ganancia realizada en Canada, y
Estados Unidos grava con un impuesto del 50 por 100 cualquier renta, con independencia de dénde se
haya obtenido, si el perceptor de la misma es un residente (o ciudadano) en Estados Unidos. Bajo estas
hipétesis, el tipo impositivo combinado serfa del 100 por 100 y la renta total de la transaccién habria de
pagarse en impuestos, con lo que es muy probable que dicha transaccion nunca tenga lugar. El estudio de
la fiscalidad internacional es el estudio de la coordinacién de los poderes tributarios de paises soberanos.
En el ejemplo considerado, la doble imposicién potencial surge porque un pais pretende gravar basandose
en la residencia (o ciudadania) del contribuyente y el otro pais reclama su derecho a gravar en funcién de
dénde se genera la renta (...) Los paises generalmente intentan combatir la doble imposicién juridica ya sea
con legislacién doméstica unilateral o por medio de tratados fiscales bilaterales con otros paises”

¢ Vid al respecto contestacién a la consulta vinculante a la DGT ntm. 45/2003 de 30 junio (JT
2003\1136), la RTEAC de 25 abril (JT 2001\880), asi como las sentencias —entre otras- de la AN
de 23 septiembre 2002 (JT 2003\586), de 11 febrero 2004 (JT 2004\1032) y de 8 febrero 200 (JUR
2006\264937), y las sentencias del TS 26 septiembre 2006 (RJ 2006\8109) y de 11 junio 2008 (R]

2008\3141). La anterior doctrina administrativa y jurisprudencial versa sobre la necesidad de inclusion en
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II. EL REPARTO DEL PODER TRIBUTARIO ENTRE DISTINTOS ESTADOS: LOS CONVE-
NIOS BILATERALES PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION

Introducida la cuestién como lo hicimos en el apartado precedente,
el problema fundamental de la fiscalidad internacional es la coordinacién
de los poderes tributarios de distintos estados soberanos cuando se pro-
ducen rentas en un entorno internacional. Dicho de forma muy basica,
esto se produce cuando las rentas se pagan desde un pais por algun tipo
de negocio realizado en su territorio y se reciben finalmente en otro.

Puede entenderse de lo anteriormente sefalado que ello concierne
de forma muy senalada a las transferencias internacionales de tecnologia,
por razones obvias. Pues bien, para evitar una superposicién de poderes
tributarios que reduzcan los beneficios de negocios transfronterizos, los
distintos estados han entendido que resulta razonable ponerse de acuer-
do sobre quién tiene el poder de gravar determinadas rentas y quién no,
para evitar imposiciones excesivas, esto es, como deben repartirse el po-
der tributario sobre la riqueza gravable manifestada en transacciones in-
ternacionales para no perjudicar las mismas.

Es preciso indicar, llegados a este momento, que los distintos paises
siguen en la prictica los dictados de organizaciones internacionales que
han elaborado una serie de modelos de tratados fiscales bilaterales para
orientar las negociaciones entre estados. Pues bien, en el dmbito que aho-
ra nos concierne, deben destacarse dos modelos distintos: el modelo de la
OCDE, que se supone es utilizado por negociaciones entre paises desa-
rrollados y, por otro lado, el modelo de la ONU, que tiene la vocaciéon de
guiar las negociaciones entre paises desarrollados y en vias de desarrollo.

El por qué de la existencia de dos modelos de convenio diferentes
puede explicarse facilmente si entendemos que la firma de un tratado
fiscal bilateral conlleva la contencién de gravamen por parte de un estado
y la consiguiente reduccién de ingresos fiscales. Ello puede no resultar
relevante si las negociaciones en ambos sentidos son similares o equi-
valentes en peso, puesto que lo que se deja de ingresar por un lado se
ingresaria por otro.

Imaginese que dos estados, A y B, deciden por medio de un conve-
nio internacional que no van a gravarse los pagos por uso de tecnologia
realizados desde su territorio cuando el titular de la tecnologia resida en
el otro estado. Supongamos, adicionalmente que desde A se pagan 1.000

el valor de aduana, a los efectos del Céddigo Aduanero Comunitario, de los canones pagados por el uso de
licencias de propiedad industrial.
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unidades a residentes de B por uso de tecnologia, mientras que desde B
se abonan 1.100 unidades a residentes de A por el mismo concepto; pues
bien, en tal caso tendremos que B puede hacer tributar las 1.000 unida-
des recibidas por sus residentes y A podré gravar las 1.100 obtenidas por
los suyos, de manera que existe una equivalencia de sacrificio fiscal al no
gravar los pagos de tecnologia “salientes’, en pos del comercio bilateral.

Ahora bien, si las cifras cambiaran y los pagos por transferencias tec-
nolégicas de A hacia B ascienden a4.000 unidades mientras que los pagos
de B hacia A son nulos, en tal caso la ausencia de gravamen de los pagos
abonados desde el territorio de A sélo beneficiaria al comercio bilateral
y a B (que tendrfa el derecho de gravarlos integramente), incurriendo A
en pérdidas fiscales por no gravar los pagos por tecnologia, siendo asi que
tales pérdidas que no van a ser compensadas en este dmbito.

El ejemplo anterior puede ilustrar el debate entre el reparto de poder
tributario que preconizan los dos modelos antes mencionados (OCDEy
ONU) en relacién con los pagos por transferencias de tecnologfa.

En efecto, el reparto del poder tributario en lo que respecta a los pa-
gos de tecnologia es una cuestién reciente en el dmbito de la fiscalidad
internacional, lo cual no puede extrafiarnos habida cuenta de la novedad
relativa de este tipo de pagos’. Parece que la necesidad de un tratamiento
especifico de dichas rentas, segregadas del concepto mas genérico “bene-
ficio empresarial” tuvo lugar en algunos tratados fiscales multilaterales
de los anos 30 del siglo pasado y, destacadamente, en el modelo de Méxi-
co de 1943 (que viene a constituir un antecedente, como es sabido, del
modelo OCDE). En el citado modelo, que venia a recoger las teorias de
los estados en vias de desarrollo, se postulaba una tributacién exclusiva
de tales rentas en el estado de la fuente (o del territorio desde donde se
pagaban de los mismos), circunstancia que fue corregida en la proxima
versién del mismo modelo (Londres, 1946), que recogi6 el principio de
tributacién exclusiva en el pais de residencia del licenciante o titular de la
tecnologia, idea que predominara finalmente en el modelo OCDE.

Ambos modelos de convenio (OCDE y ONU) recogen en su arti-
culo 12 una mencién alos pagos por el uso de tecnologia, definiendo los
mismos y proponiendo una distribucién de poder tributario por las ce-
siones internacionales de uso de tecnologia. Sin embargo, los criterios de
reparto son diversos: mientras en el modelo OCDE se atribuye la com-
petencia exclusiva de gravamen de tales rentas al pais de residencia del
perceptor y titular de la tecnologia, en el modelo ONU se permite una

7VOoGeL (1997): 771.
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tributacién limitada en el pais del pagador (porcentaje sobre las rentas
que es dejado a las negociaciones entre las partes), mientras que el pais de
residencia del perceptor de los pagos tendria derecho a gravar las rentas
recibidas pero permitiendo una deduccién por los impuestos pagados en
el otro estado.

Como ya senalara en otro lugar®, el reparto del poder tributario obe-
dece a condicionamientos bésicamente politicos y sobre los que es com-
plicado promover un discurso cientifico y ecléctico.

Asi, por un lado, los paises mds desarrollados y la propia OCDE adu-
cen que los pagos por tecnologia no se diferencian de otros pagos empre-
sariales y, por ende, deberian tratarse con la légica de estos tltimos: en el
pais de residencia del perceptor siempre y cuando éste no tenga ninguna
base fija de negocios en el pais al que se exporta la tecnologia. Se argu-
menta que los paises donde se desarrollaron las tecnologias han debido
soportar importantes mermas fiscales en la recaudacion de sus ingresos y
no sélo por la consideracién de deducibles de los gastos incurridos en la
generacion de patentes, etc., sino también por los incentivos facilitados
por el ordenamiento tributario para propiciar la generacién tecnoldgi-
ca. En definitiva, esa merma de impuestos debe verse compensada en el
momento de explotacién de la propiedad industrial, esto es, cuando de
hecho se estd produciendo una capacidad econémica gravable en sus re-
sidentes fiscales.

Sin embargo, los paises en vias de desarrollo (perceptores netos de
tecnologia) no ven con buenos ojos la posibilidad de que se les escape
materia imponible y, en consecuencia, ingresos tributarios. Asi, efectiva-
mente, quien resulta cesionario de tecnologia debe retribuir al cedente
por ello, y resultard un gasto deducible que reduce los beneficios y los im-
puestos pagados por las empresas. Si el pais de residencia del cesionario
no grava los pagos realizados al cedente, entonces pierde definitivamente
la posibilidad de gravar tales rentas. Ademas, se argumenta por los esta-
dos en vias de desarrollo que la tecnologia que se exporta a tales paises
suele estar obsoleta, habiéndose ya amortizado —por lo tanto— los gas-
tos incurridos para la creacién de la misma.

Ambas visiones son respetables en sus planteamientos, si bien es cier-
to que un gravamen excesivo que hiciera antiecondmica la transacciéon
podria restringir el uso de las tecnologias en tales estados y debilitar el
desarrollo econémico y bienestar social. Ademds, en un mundo tan in-
terconectado como el actual no parece defendible que las tecnologias

8 Lucas (2001): 24.
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transmitidas a paises en vias de desarrollo sean antiguas y obsoletas, pues
el mercado entiende unicamente de beneficios y, en la medida de que
tales tecnologias puedan pagarse, estardn alli donde se demanden.

Por esta cuestion se ha venido defendiendo finalmente por los pai-
ses importadores de tecnologfa (entre los que se encuentra Espafa) una
tributacién limitada en origen de los pagos o canones por las licencias de
uso, reconduciendo la cuestién a un punto medio admisible por todas
las partes.

Si bien esta posicién ecléctica se ha entendido adecuada por algunos
autores’, y bien es cierto que ha permitido en no pocos casos el consenso
suficiente para la firma de convenios internacionales que evitan la do-
ble imposicién, en mi opinién no tiene una légica clara desde el punto
de vista cientifico una tributacién compartida de tales pagos: Ello es asi
porque, en definitiva, los pagos por transferencias tecnoldgicas son en la
gran mayoria de los casos beneficio empresarial del cedente, y puesto que
éste tributa en el pais de residencia del perceptor de las rentas (salvo que
se tenga una base fija de negocios en el pais de obtencién de la renta), en-
tiendo que los pagos por cesién de tecnologia debieran seguir el mismo
criterio, so pena de establecer discriminaciones tributarias que debieran
tener justificacion suficiente para no contravenir principios constitucio-
nales que rigen la imposicién'®.

III. CONCEPTO DE “TRASFERENCIA DE TECNOLOGIA”

La palabra tecnologia proviene del griego teyvoloyog, formada por
tekne (teyvn, “arte, técnica u oficio”) y logos (Aoyog, “conjunto de sabe-
res”)!L,

Por su parte, la Real Academia Espanola de la Lengua entiende por
tecnologia el “conjunto de teorfas y de técnicas que permiten el aprove-
chamiento practico del conocimiento cientifico’, o bien el “conjunto de
los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sec-
tor o producto”'%.

? GARCiA HEREDIA (2007): 107.

19 Es mds: en los criterios de distribucién territorial de la renta entre las distintas comunidades auté-
nomas de nuestro pafs, y segtin los puntos de conexion fijados por los articulos 22 y ss. de la Ley 21/2001,
nada se indica sobre la atribucion de rendimientos a la comunidad auténoma del pagador por motivos de
transferencias tecnoldgicas.

"' Voz “tecnologia” en Wikipedia, consultada el 1 de septiembre de 2008.

12 Primera y cuarta acepcién de la 22* edicién del Diccionario RAE (2001).

Anuario Facultad de Derecho — Universidad de Alcald I (2008) 165-187



174 Manuel Lucas Durdn

Por su parte, la doctrina juridica definia ya en fecha temprana el tér-
mino fecnologia como “el conjunto de conocimientos aplicados para la
produccién y venta de bienes y servicios™*?.

El ordenamiento juridico espafiol no halogrado, asimismo, una defi-
nicién concreta de lo que ha ya de entenderse por “tecnologia” o “trans-
ferencia de tecnologia’, sino una serie de referencias en normativa ya de-
rogada'®, y en la que se mencionaban una serie de supuestos asociados a
la tecnologia y su transferencia, como serfan los negocios sobre patentes,
modelos de utilidad, conocimientos no patentados o kzow how, progra-
mas de ordenador, marcas y distintivos registrados, modelos, disefios o
dibujos industriales, contratos de franquicia, proyectos de ingenieria,
etc.

La doctrina administrativa, por su parte, ha intentado asimismo de-
finir tecnologia como “El conjunto de conocimientos especificos que
permiten la modernizacién de los sistemas productivos, a través de la
aplicacién del desarrollo cientifico a las actividades agrarias, industria-
les y de servicios™®, definicién que posteriormente el Tribunal Supremo
hace suya'®.

Visto lo anterior, se podria indicar que en definitiva la idea de tec-
nologia tiene que ver con la adquisicién de conocimientos con una fina-
lidad prictica y que suelen estar orientados normalmente al comercio y
la industria. Ademds, esos conocimientos practicos no se generan espon-
tineamente, sino que son fruto de un esfuerzo intelectual que resulta
protegido por los distintos ordenamientos juridicos a fin de potenciarlos,
reconociendo a sus creadores un derecho de explotacién exclusiva duran-
te el tiempo previsto en la normativa nacional. Ello ha creado un nuevo
concepto de propiedad referido no ya a cosas materiales sino inmateria-
les (derechos de utilizacién o explotacidn exclusiva) que conforman lo
que en nuestra doctrina se conoce como propiedad industrial'”. Y habida

3 TENESSA (1974): 403.

4 Vid. Decreto 2343/1973, de 21 de septiembre y Real Decreto 1750/1987, de 18 de diciembre, por
el que se liberaliza la transferencia de tecnologia y la prestacion de asistencia técnica extranjera a empresas
espafiolas (BOE 13-1-1988)

5 Cfr. RTEAC, de 23 octubre 1998 (JT 1998\1853), FJ 3°.

16 Asi en la STS de 25 abril 2000 (R] 2000\4274), FJ 6°.

17 Asi, el Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 reco-
ge en su articulo 1° lo siguiente: “La proteccién de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de
invencién, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fibrica o de comercio,
las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen,
ast como la represion de la competencia desleal (...) La propiedad industrial se entiende en su acepcidn mds
ampliay se aplica no s6lo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las
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cuenta de que los elementos integrantes de dicha propiedad industrial
tienen un valor econdémico, también son, l6gicamente, susceptibles de
transmision.

Pues bien, entendiendo la tecnologia como un conocimiento practi-
co obtenido a través del esfuerzo del intelecto, que deviene en una suerte
de propiedad intangible basada en la exclusividad de explotacién que le
reconoce el ordenamiento juridico a su titular, la transferencia de dicha
tecnologia puede realizarse de dos formas fundamentales: bien cediendo
definitivamente el derecho a otra persona (venta), o bien permitiendo su
uso mientras se conserva la titularidad dominical del activo inmaterial
(cesi6én de uso o licencia).

Sin embargo, a diferencia de las propiedades materiales clésicas (v.
gr. propiedad sobre un mueble o inmueble), la propiedad inmaterial que
nos ocupa puede ser cedida a favor de una persona sin resultar su uso por
st mismo excluyente, salvo pacto en contra (asi por ejemplo una patente
puede ser utilizada por varias personas cesionarias simultdneamente). En
consecuencia, si bien en las propiedades cldsicas tienen una importancia
significativa tanto las transmisiones de dominio como las cesiones de uso,
en lo que concierne a la propiedad industrial cobrardn mds importancia
las transferencias por cesién de uso que las compraventas de derechos,
por cuanto que serdn, en la prictica, mds habituales, al abrirse extraordi-
nariamente el circulo de posibles cesionarios simultdneos.

De hecho, en 4mbitos tributarios, se ha acufnado un término para de-
p
finir especificamente las retribuciones por cesiones de uso de propiedad
p p
industrial e intelectual: “cdnones” 3.

1. Concepto de canon por la cesién de uso de tecnologia

Excederia las pretensiones de este estudio entrar en un andlisis ex-
haustivo de lo que debe entenderse por “canon” en el dmbito de la fiscali-
dad internacional: existen excelentes trabajos que abordan esta cuestién
a los cuales nos remitimos en este momento'’.

Sin embargo, el concepto de canon en la fiscalidad internacional es el
punto de inicio de la tributacién de determinadas transferencias tecnol6-

industrias agricolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos,
hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas” (énfasis afiadido).
" En inglés, el término mds comuin es “royalty”, y en francés “rédévances”. En los paises iberoamericanos
suele utilizarse ms el término de “regalia”
1 BUITRAGO (2007); Garcia HEREDIA (2007); SERRANO (2006); BokoBoO (2004); VAZQUEZ
DEL REY (2003); MARTIN JIMENEZ (2002); CARMONA (2001); VOGEL (1997).
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gicas, pues en funcion de que sean calificadas como tales o no (e incluso
de qué tipo de cdnones sean) tributardn en uno u otro sentido.

Pues bien, para conocer lo que debe entenderse por el término “ca-
nones” en el contexto de este trabajo, hemos de acudir a varios textos
normativos de cardcter nacional e internacional.

Asi, en primer lugar, hemos de acudir al art. 12.2 del Modelo de
Convenio de la OCDE para evitar la doble imposicién en renta y patri-
monio (segun su versién de julio 2008). Como es sabido, ¢l citado Mo-
delo de Convenio no constituye en si mismo un texto normativo, sino
unicamente lo que su propio nombre indica: un enunciado modélico de
lo que podria constituir un tratado fiscal bilateral entre dos Estados para
atenuar la doble imposicién en impuestos sobre la renta y patrimonio.
Habida cuenta de lo anterior, podriamos pensar que la relevancia de tal
Convenio Modelo no es significativa y, por ende, no merece el lugar pre-
eminente que le estamos otorgando. Sin embargo, esta primera impresién
debe descartarse por el mero hecho de que la gran mayoria de los Estados
que han firmado un convenio para evitar la doble imposicién (que si que
constituyen derecho positivo y en general —dependiendo de los sistemas
constitucionales de los diferentes paises- con jerarquia superior a las le-
yes internas) siguen el Modelo de la OCDE v, en todo caso, como es el
caso de Espana, que se inspira enteramente en dicho modelo en lo que
respecta a los tratados fiscales internacionales firmados. Ademads, debe
indicarse que el Modelo de la OCDE (junto con los modelos de la Socie-
dad de Naciones, primero, y la ONU después) han sido probablemente
los primeros que definieron en el dmbito fiscal y a escala internacional lo
que debe considerarse como un pago por licencias de uso de propiedad
intelectual e industrial, precisamente para otorgar la legitimidad de gra-
vamen al Estado desde el que se pagan tales rentas.

Pues bien, el Modelo de Convenio citado, recoge en su articulo 12.2
lo siguiente:

“El término canones en el sentido de este articulo significa las canti-
dades de cualquier clase pagadas por el uso, o la concesién de uso, de de-
rechos de autor sobre obras literarias, artisticas y cientificas, incluidas las
peliculas cinematogréficas, de patentes, marcas de fibrica o de comercio,
dibujos 0 modelos, planos, férmulas o procedimientos secretos, o por
informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o cienti-
ficas™
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Sélo quisiera resaltar de la definicién anterior algunas cuestiones,
haciendo referencia sobre todo a las modificaciones incorporadas en los
comentarios del MCOCDE en la tltima revision de julio de 2008%.

Asi pues, en primer lugar, del concepto de canon antes transcrito
hace referencia a cantidades de cualquier clase pagadas por el uso, o la
concesion de uso, de derechos... Como menciona el apartado 8 de los
comentarios del MCOCDE al articulo 12, con tal expresién se hace refe-
rencia a los pagos satisfechos por el uso de propiedades inmateriales, con
independencia de que hayan sido inscritos o no en un registro publico
¢ incluyendo tanto los pagos realizados bajo licencia como las compen-
saciones abonadas por infringir los derechos de la propiedad industrial.
También se refiere la frase citada a que existe una libertad de formas en el
pago (en dinero o en especie, en plazos o de una vez, haciendo referencia
o no a la utilizacién del derecho, etc.), y a que la retribucién se debe no
solo por el uso efectivo, sino por el mero derecho a usar una determinada
propiedad industrial, aunque finalmente —y por circunstancias diversas—
tal uso no se llegue a producir.

Ademas de lo indicado, el MCOCDE senala la importancia de dife-
renciar entre las transmisiones de todos los derechos de la propiedad
inmaterial (normalmente, venta de tecnologia) y la cesién de uso de la
misma. La importancia de dicha distincion se debe a que las distintas
rentas internacionales tributan, por lo general, de acuerdo con su califi-
cacidn, esto es, con el tipo de renta que sean conforme a una caracteriza-
cién predeterminada. Asi, en el caso de que se transmita una propiedad
inmaterial, como cuando se transmite cualquier tipo de propiedad, se
generardn ganancias (o pérdidas) patrimoniales de una cuantia igual al
valor de transmisiéon menos el valor de adquisicién o generacién de tal
propiedad. Ahora bien, si se califica como ganancia patrimonial (art. 13
MCOCDE), o bien como beneficio empresarial (art. 7 MCOCDE) las
reglas establecidas en el respectivo convenio para evitar la doble imposi-
cién normalmente fijardn la competencia exclusiva del estado de residen-
cia del perceptor de las rentas (titular de la tecnologia que se transfiere)
para gravar tales rentas, a diferencia de como ocurre en los casos en que
las rentas sean calificadas como “cdnones’, en cuyo caso existira (al menos
en el caso de Espafa y de otros paises importadores de tecnologia) una
tributacién compartida entre el estado de la fuente del rendimiento y de
residencia del perceptor de la renta. En otras palabras, la conceptuacién

20 Cfr. http://www.oecd.org/dataoecd/20/34/41032078.pdf, pags. 45-50 (consultada por tltima vez
el 1 de septiembre de 2008).
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como transferencia definitiva de tecnologia evita, las més de las veces, la
imposicion en el estado receptor de tal tecnologia, mientras que la trans-
ferencia temporal y conservando la titularidad del derecho (i. e. cesiéon
de uso) permite al estado que percibe la tecnologia gravar las rentas que
retribuyan el uso de la propiedad industrial.

Por ello el MCOCDE se ha esforzado en diferenciar tales términos,
aun siendo consciente de que la separacién en ocasiones no resulta en
modo alguno sencilla, pues existe un incentivo natural para reconducir
tales rentas al 4mbito de las ganancias de capital o del beneficio empre-
sarial a fin de evitar la tributacién en origen. Asi pues, el nuevo apartado
8.2 de los comentarios al art. 12 MCOCDE indica que cuando se realice
la transferencia de la plena propiedad de un elemento propiedad, el pago
no se considera realizado por el uso o derecho de uso de esa propiedad y,
en consecuencia, no puede ser calificado como un canon. Sin embargo, la
casuistica puede ser muy extensa y podrian darse supuestos de cesién por
tiempo limitado (o para una determinada zona geogréfica) que plantean
dudas sobre su calificacién como derecho de uso o bien como venta de
un elemento de la propiedad inmaterial. En todo caso, Espana ha realiza-
do una reserva a los comentarios del MCOCDE que podrian abrir una
puerta a tal interpretaciéon®, y en todo caso ha desarrollado una doctrina
administrativa y jurisprudencial con una interpretacion estricta de lo que
debe entenderse como una cesién definitiva de derechos de propiedad
industrial**.

on todo, habré que atender al caso concreto para determinar si se
Con todo, habrd que atender al to para det

a producido o no una cesién plena de derechos o, por el contrario, se
h ducid lena de derech por el cont
produjo una cesién de uso camuflada®.

Finalmente, los comentarios del MCOCDE hacen referencia a una
serie de supuestos cuya retribucion por el uso o cesiéon de uso conllevaria
la calificacién como canon. Pues bien, de entre todos los supuestos men-
cionados, es preciso mencionar aquellos supuestos que tienen una mayor
relacidon con las transferencias tecnoldgicas: obras cientificas, patentes,
marcas de fébrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, férmulas
o procedimientos secretos, o por informaciones relativas a experiencias

2'Vid parrafo 27 de los comentarios al art. 122 MCOCDE.

2Vid. GArcia HEREDIA (2004): passim.

2 Asi, el convenio fiscal hispano-estadounidense recoge que “El término «cdnones» incluye también
las ganancias derivadas de la enajenacion de dichos bienes o derechos, en la medida en que las ganancias
se determinen en funcién de la productividad, uso o transmisién de los mismos”, al entender que en tales
casos la figura se parece mds a una retribucion por el uso de la propiedad industrial que a la transferencia
plena de la misma.
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industriales, comerciales o cientificas. Es mads, existen determinados
supuestos no mencionados expresamente en la definicién del art. 12.2
MCOCDE (como es el caso de topografias de productos semiconduc-
tores, variedades vegetales y animales obtenidas por ingenieria genética,
ctc.) que podrian entenderse incluidas dentro de los derechos protegidos
por la propiedad industrial*.

En cuanto a la expresion “férmulas o procedimientos secretos, o por
informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o cien-
tificas”, la misma hace referencia a lo que se conoce habitualmente en
el ambito anglosajén —y cada vez mas en el derecho continental- como
know-how. Los anteriores comentarios al art. 122 MCOCDE acudian
para definir dicho concepto a la Association des Bureaux pour la Protec-
tion de la Propiété Industrielle, que definia tal término como “toda in-
formacién técnica no divulgada, patentable o no, que es necesaria para
la reproduccién industrial de un producto o proceso, directamente y
bajo las mismas condiciones; en tanto que resulta derivado de la expe-
riencia, el kzow-how representa lo que un fabricante no puede saber de
la mera explicacién del producto y del mero conocimiento del progreso
de la técnica” No obstante, la tltima modificacién de los comentarios
(apartado 11) indica que a la expresién aludida “es utilizada en el contex-
to de la transferencia de ciertas tecnologias que no han sido patentadas
y que no caen generalmente en otras categorias de derechos de propie-
dad industrial o intelectual. Generalmente corresponde a informacién
no divulgada de naturaleza industrial, comercial o cientifica que deriva
de la previa experiencia que tiene una aplicacién prictica en el funciona-
miento de una empresay de cuya desvelacion puede derivar un beneficio
econdémico. Puesto que la definicién se refiere a informacién derivada
de la experiencia previa, el articulo no se aplica a los pagos de nuevas
informaciones obtenidas como resultado de la prestacién de servicios a
requerimiento del pagador”. En definitiva, pretenden los nuevos comen-
tarios del art. 12 MCOCDE diferenciar lo més claramente posible los
conceptos de “canon” y “prestacion de servicios”.

Como ultima referencia alaidea de canon, cabria hacer las siguientes
consideraciones: los pagos por arrendamiento de equipos industriales o
cientificos fueron eliminados del concepto de canon en el MCDCDE
1992, aun cuando habian estado incluidos en un pasado. Por ello, al-
gunos convenios para evitar la doble imposicién firmados por Espafa
hacen referencia a los mismos. Por otro lado, en un afin de delimitar

2 Manifestando tal opinién, vid. GARcia HEREDIA (2007), 40.
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el concepto estudiado recogen los comentarios del art. 122 MCOCDE
que los pagos realizados unicamente en consideracién a la obtenciéon de
derechos a la distribucién exclusiva de un producto o servicios en un de-
terminado territorio no constituyen cdnones, al no pagarse por el uso o
derecho de uso de propiedad industrial (pérrafo 10.1), y tampoco deter-
minados supuestos como los servicios post-venta o de garantia, asi como,
por ejemplo, el pago por listas de potenciales clientes cuando tales listas
se obtienen de informacién general disponible (parrafo 11.4)%.

Cabria asimismo hacer referencia a los programas de ordenador, en
tanto que los mismos tienen una importancia significativa singular en
los procesos de transferencias de tecnologia. Sin entrar en mayores con-
sideraciones que ahora no pueden realizarse, cabe indicar que existe un
consenso generalizado —compartido actualmente por la Administracién
espanola- en que el pago por programas informaticos estandarizados no
constituye un canon, aunque subsisten atn diferencias significativas en-
tre la doctrina fijada por el OCDE en los comentarios al MC y la doctri-
na administrativa de nuestro pais®.

Como va se ha puesto de manifiesto, existen otros modelos de conve-
. y / . <« 7/ » . . . .
nios que definen el término “cdnones’, si bien las diferencias no son muy
significativas.”

Por su parte, el art. 2.b) de la Directiva 2003/49/CE del Consejo,
de 3 de junio de 2003, relativa a un régimen fiscal comun aplicable a los
pagos de intereses y canones efectuados entre sociedades asociadas de
diferentes Estados miembros, entiende por canones:

“las remuneraciones de cualquier clase percibidas por el uso o la ce-
si6n del derecho de uso de cualquier derecho de autor sobre obras li-
terarias, artisticas o cientificas, incluidas las peliculas cinematogréficas y

% Sin embargo, el pago por listas confidenciales obtenidas de clientes a quienes se ha suministrado un
determinado producto o servicio, toda vez que ello constituye un pago por krow-how relacionado con la
experiencia comercial de tal empresa, podrian incluirse dentro del concepto de canon.

2Vid. Sobre el particular GARCia HEREDIA (2007): 134y ss.; SERRANO (2006): 102; VAZQUEZ DEL
REY (2003) y MARTIN JIMENEZ (2002).

7 Asi, el Modelo de Convenio de la ONU recoge, también en su articulo 12, el siguiente texto: “El
término cdnones en el sentido de este articulo significa las cantidades de cualquier clase recibidas con
motivo del uso, o a la concesién de uso, de derechos de autor sobre obras literarias, artisticas y cientificas,
incluidas las peliculas cinematogrificas, o peliculas o casetes usadas para difusion por radio o television, de
patentes, marcas, dibujos o modelos, planos, férmulas o procedimientos secretos, 0 por el uso, o concesion de
uso, de equipos industriales, comerciales o cientfficos, o por informaciones relativas a experiencias industria-
les, comerciales o cientificas”. Traduccion realizada desde el texto inglés que puede encontrarse en http://
unpan.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan002084.pdf (consultada por tltima vez
el 1 de septiembre de 2008). Las cursivas han sido resaltadas como principales diferencias que separarfan
dicho concepto del recogido en el MCOCDE, ya transcrito.
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los programas y sistemas informdticos, cualquier patente, marca registrada,
diseno o modelo, plano, férmula o procedimiento secretos, o por infor-
maciones relativas a experiencias industriales, comerciales o cientificas.
Las remuneraciones percibidas por el uso o la cesion del derecho de uso de
equipos industriales, comerciales o cientzﬁcos se considerardn cinones”

Y finalmente, nuestra normativa interna recoge, en el art. 13.1.£.32
del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes, lo siguiente:

“Tienen la consideracién de cdnones o regalias las cantidades de
cualquier clase pagadas por el uso, o la concesién de uso de:

— Derechos sobre obras literarias, artisticas o cientificas, incluidas
las peliculas cinematograficas.

— DPatentes, marcas de fibrica o de comercio, dibujos o modelos,
)
planos, férmulas o procedimientos secretos.

— Derechos sobre programas informdticos.

— Informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales
o cientificas.

— Derechos personales susceptibles de cesion, tales como los dere-
chos de imagen.

— Equipos industriales, comerciales o cientificos.
— Cualquier derecho similar a los anteriores.

— En particular, tienen esa consideracién las cantidades pagadas
por el uso o la concesién de uso de los derechos amparados por
el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, la Ley
11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, y la Ley 17/2001, de 7 de

diciembre, de Marcas.”

Se trata de conceptos todos ellos diversos y que presentan algunas di-
ferencias entre si: mientras la normativa espanola resulta exhaustiva y ex-
traordinariamente amplia (incluyendo supuestos como los derechos de
imagen, los programas de ordenador o los equipos industriales, comer-
ciales o cientificos), el MCOCDE no hace mencién a ninguno de estos
supuestos. La diferencia entre ambas definiciones se debe a que el estado
espanol, importador histérico de tecnologia, pretende ampliar el con-
cepto de “canon” con el objeto de aumentar al maximo la tributacién de
las retribuciones pagadas a otros paises por transferencias tecnoldgicas,
mientras que el MCOCDE, siguiendo unos criterios acaso mds cientifi-
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cos, intenta identificar una categoria auténomay cohesionada que habra
de tener una fiscalidad especifica.

Debe identificarse para cada caso concreto qué concepto —de los
anteriormente indicados— resulta aplicable. Ello dependera del supues-
to contemplado. Asi, en primer lugar, deberd identificarse si a los pagos
por tecnologia les resulta de aplicacién la directiva 2003/49/CE, esto es,
cuando las empresas pagadora y perceptora de los canones se encuentren
vinculadas de forma significativa®® y sujetas a los requisitos previstos por
la norma comunitaria®. En tal caso, el concepto de la directiva citada an-
tes transcrito seria el que prevaleciera. N6tese que dicho concepto tiene
una amplitud considerable (se incluyen en él las remuneraciones satis-
fechas por el uso de programas de ordenador y por el uso o la cesién del
derecho de uso de equipos industriales, comerciales o cientificos). Sin
embargo, habida cuenta de que la filosofia de la norma comunitaria cita-
da es la exoneracion de tales rentas en el pais del pagador de los cinones,
lo cierto es que cuanto més abarque el concepto, menor serd la fiscalidad
de las rentas referidas.

Ahora bien, si no estuviéramos en el supuesto anterior, entonces
habria que conocer si existe un tratado fiscal internacional aplicable al
pago en cuestion. Por ejemplo, si se realiza un pago tecnoldgico por una
empresa espanola a otra con residencia fiscal en EEUU, entonces tene-
mos que examinar en primer lugar si Espana y EEUU han firmado un
convenio para evitar la doble imposicién internacional. Como este es el
caso®, habria que estar alo dispuesto en su articulo 12.3, donde se define
el término para la concreta relacion bilateral sometida a discusién®'. En

28 Con cardcter bésico se entenderd que se cumple este requisito cuando exista una relacién casa matriz-
sucursal (esto es, una sea la extensién en un pais de otra sociedad constituida en pais distinto, teniendo
las dos la misma personalidad juridica, figura que en démbitos fiscales se denomina “establecimiento per-
manente”), o bien exista una relacién matriz-filial (esto es, cuando una sociedad posea un porcentaje de
participacion de un 25 por 100 sobre la otra, o bien cuando una tercera sociedad tenga una participacion
del 25 por 100 en ambas sociedades).

# Las sociedades tengan alguna de las formas sociales citadas en el anexo de la directiva (para Espana:
sociedad andnima, sociedad comanditaria por acciones, sociedad de responsabilidad limitada y los orga-
nismos de Derecho publico que se rigen por el Derecho privado), sean residentes fiscales en la UE y estén
sujetas a alguno de los impuestos que se listan en la norma comunitaria (para Espafia: el impuesto sobre
sociedades).

3 Cfr. Instrumento de Ratificacién del Convenio entre el Reino de Espana y los Estados Unidos de
América para evitar la doble imposicién y prevenir la evasion fiscal respecto de los impuestos sobre la
renta, hecho en Madrid el 22 de febrero de 1990 (BOE 22-12-1990).

3! Particularmente en dicho precepto se contiene “El término «cdnones» empleado en este Convenio
significa las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso, o el derecho al uso, de derechos de autor
sobre obras literarias, de teatro, musicales, artisticas o cientificas, incluidas las peliculas cinematograficas
o peliculas, cintas y otros medios de reproduccion de la imagen y el sonido, las patentes, marcas, dibujos o
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definitiva, la definicién anteriormente transcrita (la del MCOCDE) es
meramente orientativa para los estados a la hora de negociar sus conve-
nios fiscales bilaterales, siendo sus respectivas delegaciones las que de-
terminaran el texto normativo aplicable, que si bien tendra grandes se-
mejanzas con el MCOCDE, también es cierto que pueden presentarse
algunas peculiaridades.

IV. FISCALIDAD DIRECTA DE LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE TECNOLO-
Gia

Acaso lo mds importante en el dmbito de la fiscalidad de las trans-
ferencias de tecnologia sean la tributacién de los pagos por la venta y li-
cencia de propiedad intelectual e industrial. En el dmbito de este trabajo,
mas centrado en las tltimas, cabe hacer una referencia, siquiera escueta,
a la tributacién en los distintos impuestos directos existentes en nuestro
ordenamiento. Habida cuenta de la estructura del sistema fiscal espanol,
es preciso diferenciar entre los pagos por tecnologia importada y aque-
llos otros derivados de la exportacién de tecnologia a otros paises. Adi-
cionalmente, habrd que especificar la personalidad (fisica o juridica) de
quien realiza o recibe los pagos, asi como el cardcter lucrativo u oneroso
de los mismos.

1. Transferencia Espaﬁa—extranjero

Cuando los pagos por transferencias tecnoldgicas se producen desde
Espana hacia fuera de nuestro pais, habrdn de tributar —en su caso—
por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR). Como se ha
puesto de manifiesto, la tributacién dependera en funcién de que sea una
cesion de uso de la propiedad inmaterial o bien sea una transferencia de
titularidad dominical. En este tltimo caso, puede entenderse producida
una ganancia patrimonial en territorio espafol, a tenor del art. 13.1.i)
LIRNR, siempre y cuando pueda entenderse que los derechos de pro-

piedad industrial “deban cumplirse o se ejerciten en territorio espanol”

modelos, planos, férmulas o procedimientos secretos u otros derechos o bienes similares, o por el uso, o el
derecho al uso, de equipos industriales, comerciales o cientificos, o por informaciones relativas a experien-
cias industriales, comerciales o cientificas. También incluye los pagos por prestaciones de asistencia técnica
realizadas en un Estado contratante por un residente del otro Estado, cuando dicha asistencia se preste en
relacién con la utilizacidn de derechos o bienes de esa naturaleza. El término «cdnones» incluye también
las ganancias derivadas de la enajenacion de dichos bienes o derechos, en la medida en que las ganancias se
determinen en funcién de la productividad, uso o transmision de los mismos”
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(v. gr. hayan sido registrados en la oficina espanola de patentes y marcas
y se utilicen en el mercado espanol); en tal caso, la ganancia patrimonial
tributaria al 18 por 100 en el supuesto de que el perceptor fuera un no
residente en Espana sin establecimiento permanente, siempre y cuando
no resultara aplicable algin convenio para evitar la doble imposicién in-
ternacional que declarara gravables tales rentas exclusivamente en el pais
de residencia del perceptor de las mismas.

Cuando los pagos que se produzcan, por el contrario, tengan por
causa la cesion de derechos de propiedad industrial, es preciso traer a
colacién el art. 13 de la Ley del IRNR, a cuyo tenor se consideran rentas
obtenidas en Espafa “Los cdnones o regalias satisfechos por personas o
entidades residentes en territorio espanol o por establecimientos perma-
nentes situados en éste, o que se utilicen en territorio espanol”; asi pues,
cuando se paguen a un no residente que no tenga establecimiento per-
manente en Espana, tales cantidades tributaran, por lo general, al 24 por
100°%

Ahora bien, siendo ésta la regla general, lo cierto es que existirian
excepciones en algunos casos:

- Asi, cuando los pagos se realicen entre sociedades asociadas resi-
dentes dentro de la UE en las condiciones previstas por la Direc-
tiva 2003/49/CE y el art. 25.1.h LIRNR, tales pagos tributaran
aun tipo del 10 por 100.

— Igualmente, y cuando exista un convenio aplicable para evitar la
doble imposicidén y el beneficiario efectivo de los cdnones tuviera
residencia fiscal en el otro pais signatario, lo mas probable es que
la tributacién en la fuente sea menor que el tipo de gravamen ge-
nérico antes comentado®. En tales casos, habra que estar al tipo
de tributacién en la fuente recogida en el convenio, ya sea por
medio de una acreditacién previa al pagador de la residencia fis-
cal del receptor de los cdnones, o bien soportando la tributacién
genérica prevista por la norma y solicitando con posterioridad

32 Si bien, a tenor del art. 24.2 LIRNR, “En los casos de prestaciones de servicios, asistencia técnica,
obras de instalacién o montaje derivados de contratos de ingenierfa y, en general, de actividades o explo-
taciones econdmicas realizadas en Espafa sin mediacién de establecimiento permanente, la base impo-
nible serd igual a la diferencia entre los ingresos integros y los gastos de personal, de aprovisionamiento
de materiales incorporados a las obras o trabajos y de suministros, en las condiciones que se establezcan
reglamentariamente”

3 Algunos tratados fiscales han sido desarrollados por drdenes ministeriales en las que se fija el pro-
cedimiento para solicitar la menor tributacién (a priori, acreditando la residencia fiscal, o a posteriori,
solicitando la devolucién de ingresos indebidos).
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—en el plazo de prescripcién de 4 afios- la devolucién de las can-
tidades ingresadas de mds*®. Podria incluso ocurrir que el tratado
fiscal aplicable fijara dos o mas tipos de tributacién en la fuente
de los canones, en cuyo caso habria que estar a lo previsto en el

convenio®.

Ahora bien, también podria ocurrir que la transferencia tecnolégica
se produjera con motivo de una herencia o una donacién, negocios juri-
dicos que tendran lugar normalmente entre personas fisicas. En tal caso,
si el donante o causante de la herencia es residente fiscal en Espana vy el
causahabiente o donatario tuviera residencia fiscal fuera de nuestro pais,
y sin perjuicio de la tributacién por el IRPF del donante con residencia
fiscal en Espana, el no residente donatario o causahabiente de los dere-
chos de propiedad industrial deberia tributar por obligacién real en el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, siempre que los bienes trans-
mitidos por causa lucrativa pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse
en territorio espafiol, aunque en tal caso la mayor dificultad estaria en la
valoracién de tales activos, sin duda complicada y posiblemente contro-
vertida.

2. Transferencia extranjero-Espafna

En el caso de que la transferencia de tecnologia se produjera en sen-
tido inverso a lo enunciado en el apartado anterior (esto es, cuando el
titular del derecho que recibe la retribucién por la cesiéon tecnoldgica sea
residente en territorio espafiol), entonces la tributacién dependera de va-
rias circunstancias: personalidad fisica o juridica del titular, transferencia
definitiva o mera cesién de uso, negocio lucrativo u oneroso, existencia o
no de convenios de doble imposicién, etc.

Asi pues, si se tratara de un negocio juridico oneroso que implicara
una cesién definitiva de la propiedad industrial, la ganancia tributaria en
Espana en el impuesto personal que le correspondiera: IRPF si se trata

*Vid. al respecto Lucas (2001): 104 y ss., asi como STS 18-5-2005 (R] 2005\5187) en relacién con
el plazo de prescripcion en cuanto a la devolucion de ingresos indebidos.

% Ha ocurrido que en aplicacién de algunos convenios bilaterales para evitar la doble imposicién (por
ejemplo el hipano-estadounidense) de entre los tipos de tributacién en origen previsto para los cdnones
(art. 12) no se pueda conocer con nitidez cudl resulta aplicable a supuestos no previstos explicitamente en
la norma, como seria el caso de los programas de ordenador. Mientras que el Tribunal Supremo ha enten-
dido que el tipo aplicable es el minimo de los posibles, por considerar que se trata de obras literarias (cfr.,
SSTS de 9-5-2001; 9-6-2001; 14-5-2002; 16-7-2002; 28-9-2002), otros autores entienden que después de
las tltimas reformas legislativas [SERRANO (2006): 104] o bien por una adecuada interpretacién finalista
del concepto [Garcia HEREDIA (2007): 209], las conclusiones debieran ser otras.
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de una persona fisica o IS en el supuesto de realizar la transferencia una
persona juridica; la tributacién en el otro pais, en su caso, dependeria
de la normativa de ese otro estado y de la normativa europea o conve-
nio bilateral aplicable, en su caso, siendo asi que resultarian aplicables los
mecanismos de eliminacién de la doble imposicién previstos en la nor-
mativa interna (art. 80 Ley 35/2006 6 art. 31 LIS) o convenida, segun
los casos.

Cuando la transferencia de tecnologia se realice por medio de una
cesion de uso por parte del titular del derecho con residencia en Espana,
la tributacién de tales rentas dependera, a su vez, de la normativa interna
aplicable en el pais de la fuente, asi como del tratado fiscal aplicable, en
su caso, o de la normativa comunitaria que pudiera regir en relacién con
el pago de cdnones. En todo caso resultarian aplicables los mecanismos
de eliminacién de la doble imposicién previstos en la normativa interna
(art. 80 Ley 35/2006 6 art. 31 LIS) o convenida, como se ha indicado

anteriormente.

Por ultimo, cuando la transferencia se realice por medio de un ne-
gocio lucrativo a favor de un residente fiscal en Espana, tal transferencia
tributaria en Espana por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; en
caso de tributar en el otro estado, podria eliminarse la doble imposicién
de acuerdo con la normativa interna (art. 23 de la Ley 29/1987) o con-
venida, segtin los casos.

BIBLIOGRAFIA

ATKINSON, Robert D. (2007), “Expanding the R&D Tax Credit to Drive
Innovation, Competitiveness and Prosperity’, The Information Technology
and Innovation Foundation, April.

BOKOBO, M., Susana (2004): Los cinones en el régimen tributario de los no
residentes sin establecimiento permanente, Madrid, Instituto de Estudios
Fiscales.

BUITRAGO, Esperanza (2007), E/ concepto de canones y/o regalias en los conve-
nios para evitar la doble Tributacion sobre la Renta, Valencia, CISS Praxis.

CARMONA FERNANDEZ, Néstor (2001), Fiscalidad de Las transferencias de
tecnologia y jurisprudencia, Documento n° 11 del Instituto de Estudios Fis-
cales  (http://www.ief.es/Publicaciones/Documentos/Doc_11_01.PDF
visitado por ultima vez el 1 de septiembre de 2008).

DOERNBERG, Richard. L (2007), International Taxation, St. Paul MN,
Thomson-West.

Anuario Facultad de Derecho — Universidad de Alcal4 I (2008) 165-187



Fiscalidad de las transferencias internacionales de tecnologia 187

GARCIA HEREDIA, Alejandro (2004): “El know-how en los convenios de
doble imposicion: el caso del Opel Corsa”; Revista de Informacion Fiscal
num. 64, julio/agosto.

GARCIA HEREDIA, Alejandro (2007): Fiscalidad internacional de los ci-
nones: derechos de autor, propiedad industrial y know-how, Valladolid, Lex
Nova.

LUCAS DURAN, Manuel. (2001), Fiscalidad internacional de rentas financie-
ras, Madrid, Edersa.

MARTIN JIMENEZ, Adolfo (2002); “Los programas de ordenador, el MCO-
CDEy la posicién espanola: Algunas notas criticas”, Crdnica Tributaria n°
103/2002.

MORIS, Francisco (2005): “The U.S. Research and Experimentation Tax Cre-
dit in the 1990s”, InfoBrief (Science Resources Statistics), July.

ROMERO, Desiderio; SANZ, José Félix; HERNANDEZ, Carolina (2007):
“La fiscalidad de la inversién en I+D: un analisis comparado para los paises
de la UE-15", Nuevas tendencias en politica fiscal (ICE), Marzo-Abril n.
835.

SERRANO ANTON, Fernando (2006): “Concepto de canon o regalfa en la
normativa interna convenida y comunitaria’, Noticias de la Unidn Europea,
Ne 254, 2006, pags. 93-118.

TENESSA, Antonio P. (1974), “La transferencia de tecnologia’, Revista de Ad-
ministracién Publica, Septiembre-Diciembre, n° 75.

VAZQUEZ DEL REY, Antonio (2003), “Canones del software: interpreta-
cién de los convenios de doble imposicién”, Revista de Derecho Financiero y
Haucienda Piiblica, enero-marzo, nim. 267.

VOGEL, Klaus, On Double Taxation Conventions, Kluwer Law Internacional,
1997.

Anuario Facultad de Derecho — Universidad de Alcald I (2008) 165-187



