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I Extracto:

EstE articulo estudia los problemas de calificacién que plantean las ren-
tas de programas de ordenador en los convenios de doble imposicién.
La discusién gira en torno al concepto de cdnones o royalties y a su deli-
mitacién con otras clases de rentas de los convenios, tales como los bene-
ficios empresariales, las ganancias de capital o los servicios personales
independientes. La cuestion principal es determinar en qué casos las ren-
tas de programas de ordenador se deben calificar como cdnones en los
convenios de doble imposicién. Para ello se analizan, en primer lugar,
las caracteristicas técnicas y econémicas de los programas de ordenador,
tales como el concepto, clases, formas de pago y transmisién, y la pro-
teccion a través de los derechos de autor. El trabajo se centra, posterior-
mente, en las diferentes transacciones que implican software, analizan-
do el alcance y contenido con el que se transmiten derechos sobre un
programa de ordenador.

En este articulo el estudio de las rentas del software se realiza con base
en el Comentario al articulo 12 del Modelo de Convenio de la OCDE y
se centra en los problemas que se plantean desde la perspectiva del Estado
espafiol, analizando las resoluciones judiciales y administrativas sobre
la materia. También se analiza el Derecho fiscal interno de los EE.UU.
sobre programas de ordenador porque en él se ha inspirado gran parte
del Comentario de la OCDE. Esto servird para comprenderlo mejor e,
incluso, para proponer una reformulacién de sus contenidos.
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1. INTRODUCCION

Este trabajo se centra en los problemas de calificacidon fiscal que plantean las rentas de pro-
gramas de ordenadosoftwareen los Convenios de Doble Imposicion (CDI). El problema consis-
te en determinar cuando estas rentas se deben calificar como caroyadttessegun la definicion
que figura en los CDl y las diferentes interpretaciones que han realizado los Estados. El articulo 12.2
del Modelo de Convenio de la Organizacién para la Cooperacion y el Desarrollo Econémicos (MC
OCDE) contiene la siguiente definicién de canones:

«El término canones en el sentido de este articulo significa las cantidades de cualquier
clase pagadas por el uso, o la concesion de uso, de derechos de autor sobre obras lite-
rarias, artisticas o cientificas, incluidas las peliculas cinematograficas, de patentes,
marcas de fabrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, formulas o procedimien-
tos secretos, o por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o
cientificas.»

A pesar de que existe una definicion expresa para esta clase de rentas en los CDI, se plantea
numerosos problemas a la hora de distinguir los canones (art. 12 MC OCDE) de otras rentas de los
convenios, tales como los beneficios empresariales (art. 7 MC OCDE), los servicios personales inde-
pendientes (art. 14 MC OCDE, ya derogado), las ganancias de capital (art. 13 MC OCDE) o, inclu-
s0, la categoria de otras rentas (art. 21 MC OCDE). La delimitacion entre los canones y otro tipo de
rentas de los CDI suscita interminables controversias debido a las diferentes normas de reparto de
la potestad tributaria. Un gran nimero de CDI —entre ellos los espafioles—, en ausencia de estableci
miento permanente, establece para los cadnones una sujecion limitada en el Estado de la fuente, mier
tras que para las otras rentas mencionadas se prevé una sujecion exclusiva en el Estado de la res
dencia. Este diferente sistema de reparto de la potestad tributaria produce un enfrentamiento de
intereses econdémicos. Por un lado, la Administracidn del Estado de la fuente se afana en calificar a
la renta como canon para ejercer el poder de imposicion limitado que le confieren los convenios y,
por otro, los contribuyentes defienden una calificacion diferente de la renta de manera que no exis-
ta una sujecion compartida en el Estado de la fuente.

Los programas de ordenador presentan una serie de caracteristicas técnicas y econémicas qu
han provocado numerosos problemas a la hora de determinar el régimen tributario que corresponde
a sus rentas en los CDI, pudiendo sefialarse algunas de ellas. En primer lugar, los programas de orde
nador son, por un lado, obras protegidas en casi todo el mundo por los derechos de autor, al igua
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que los libros, mientras que, por otro lado, la industria del software implica fuertes inversiones en
I+D que sitlan a estas obras mas préximas al campo de las patentes que al de las tradicionales obrze
culturales. En segundo lugar, los programas de ordenador dan lugar a una gran variedad de contra
tos en los que se transmiten derechos con muy diferente alcance y contenido (ej. cesién de derecho
de autor, alquiler de programas de ordenador para diferente uso, prestacion de servicios informati-
cos, contratos mixtos que comprenden softwarew-howy servicios técnicos, etc.). Y, en tercer

lugar, los propios CDI no se refieren expresamente al software por ninguna parte, por lo que se deri-
van problemas de interpretacion para determinar en qué categoria de renta se deben incluir esto:
pagos.

Los diferentes Modelos de Convenio con sus respectivos Comentarios, las previsiones de los
CDI, las normas fiscales internas de los Estados y la multitud de pronunciamientos administrativos
y judiciales sobre la materia evidencian la importancia de un tema en el que se presentan tantas solu
ciones como intereses econdémicos de cada una de las partes implicadas, esto es, contribuyentes
Administraciones tributarias. Buena muestra de ello es la extension con la que se aborda el tema er
el Comentario al articulo 12 del MCOCDE el gran numero de reservas y observaciones efectua-
das sobre la materfa

En este articulo, el estudio de las rentas de programas de ordenador se lleva a cabo desde ¢
Comentario de la OCDE al articulo 12 del Modelo y se centra en aquellas cuestiones que se plan-
tean desde la perspectel Estado espafiol, analizando la practica que al respecto ha seguido nues-
tra jurisprudencia y doctrina administrativa. También se presta una especial atencién a las rentas del
software en el Derecho interno de los EE.UU. debido a que muchas de las cuestiones sobre progra:
mas de ordenador del Comentario de la OCDE al articulo 12 estan inspiradas en dicha normativa.
El estudio del Derecho norteamericano servird para comprender mejor el Comentario de la OCDE
e, incluso, para proponer una reformulacién de sus contenidos.

2. ASPECTOS GENERALES DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR EN LA FISCALI-
DAD INTERNACIONAL

2.1. Evolucion histérica.

El estudio del software en los CDI se ha llevado a cabo fundamentalmente desde la IFAy la
OCDE. La IFA estudi6 el tema del software de forma concreta en el 42.° Congreso de 1988 cele-
brado en Amsterdary ha tratado en general el tema de las transferencias de tecnologia en otros

1 vid. paragrafos 12-17.4 del Comentario al articulo 12 MC OCDE.

2 En la versién del MC OCDE de 28 de enero de 2003 todas las observaciones al Comentario del articulo 12 son en rela-
cion con los programas de ordenador y de las veinte reservas formuladas actualmente al articulo 12 del Modelo al menos
cinco de ellas se refieren de forma directa a este tema.

3 Vid. Jones J. B. y MxtTson, R. N., «Ponencia General», €ahiers de Droit Fiscal International, vol. LXXIlIb, 42nd
International Tax Congress, Tax treatment of computer soffivaegnational Fiscal Association (IFA), Amsterdam, 1988.
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congresos. Por su parte, el MC OCDE no contempla la problemética fiscal que plantean los cano-
nes de programas de ordenador hasta que en 1992 se incluyen en el Comentario al articulo 12 lo:
paragrafos sobre la calificacién de las rentas del software. Estos paragrafos fueron el resultado de
una serie de trabajos e informes entre los que se deben destacar los elaborados por el Comit
Consultivo de Negocios e Industria de la OCDE (BIA@)por el Comité de Asuntos Fiscales de

la OCDES.

Desde que en 1992 se incluyeron en el Comentario al articulo 12 del MC OCDE los paragra-
fos relativos al software han tenido lugar dos importantes modificaciones. Primero, los paragrafos
sobre programas de ordenador fueron profundamente revisados y modificados en la version del MC
OCDE de 29 de abril de 2000 y, posteriormente, la nueva versién del MC OCDE de 28 de enero de
2003 ha vuelto a incidir sobre esta cuestién afiadiendo los nuevos paragrafos 17.1-17.4 en los que
se estudia la caracterizacion fiscal que merecen los pagos producidos en el seno del comercio elec
tronico’. La OCDE consider6 que la transmision de productos digitales a través de Internet (tales
como sonido, imagenes, texto o, incluso, programas de ordenador) podria suscitar dudas a la hor:
de subsumir dichos pagos en la categoria de canones o en otras fuentes de renta.

Alo largo de toda esta evolucion sobre el tratamiento del software en los CDI, interesa des-
tacar, por su caracter pionero, las conclusiones propuestas por el BIAC al Comité Fiscal de la OCDE
para que incluyera en el Comentario al articulo 12 algunas lineas sobre programas de ordenador. El
el informe del BIAC ya se apuntaban algunas ideas de gran interés que han atravesado incélume:
las sucesivas modificaciones del Comentario al articulo 12 y han llegando algunas de ellas a crista-
lizar en principios de una gran aceptacion en la comunidad internacional. Entre las premisas funda-
mentales a las que lleg6 el BIAC, y que suscribe posteriormente la IFA en su Congreso de 1988,
deben ahora sefalarse las siguientes.

En primer lugar, el BIAC consideré que los pagos referentes a programas de ordenador podrian
ser canones ya que los programas de ordenador en la mayoria de las legislaciones se encuentran pr
tegidos por los derechos de autor. Sin embargo, los programas de ordenador se identifican, en mucha
ocasiones, con actividades comerciales e industriales, por lo que sus rentas también podrian ests
mas cerca de los beneficios empresariales del articulo 7 del MC OCDE. Con este razonamiento se

Vid. Crowg, C. J., «Ponencia General»,@ahiers de Droit Fiscal International, vol. LXa, Congress of the International
Fiscal Association, Tax Treatment of the importation and exportation technology —know-how, patents, other intangibles
and technical assistanciternational Fiscal Association (IFA), Londres, 1975, pags. 1/99-1/18QpEF, S. R. y MIsH,

R. C., «Ponencia General», €ahiers de Droit Fiscal International, vol. LXXXlla, @I:ongress of the International
Fiscal Association, The taxation of income derived from the supply of technoleggational Fiscal Association (IFA),
Nueva Dehli, 1997, pags. 134-137.

BIAC Committee (BIAC Position Papef)977 OECD Model Double Taxation Convention on Income and Capl#aC,
Paris, 1987.

OCDE, «The tax treatment of computer softwareMedel Tax Convention: Four Related Stud@€DE, Paris, 1992.
Estos nuevos comentarios han sido el resultado del trabajo elaborado el 1 de febrero de 2@ettpocalAdvisory
Group on Treaty Characterisation Issues arising from E-Comnimjeel titulo «Tax Treaty Characterisation Issues ari-

sing from E-Commerce. Report to Working Party n.° 1 of the OECD Committee on Fiscal Affairs», (disponible en
www.oecd.org).
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pone de manifiesto el problema de la calificacion de las rentas debido a la doble faceta del softwa-
re, esto es, se protege por los derechos de autor y, al mismo tiempo, presenta un importante caracte
empresarial. El BIAC también distingui6 entre el software y las prestaciones de servicios vincula-
das al mismo —tales como servicios de mantenimiento o asesoramiento informatico- y consideré que
los pagos por tales prestaciones de servicios no podian ser canones.

En segundo lugar, el BIAC indicé la irrelevancia que presentan las formas de pago y de trans-
mision de los programas de ordenador a efectos de la calificacion de sus rentas. La forma no debe
determinar su régimen fiscal sino que éste depende de las caracteristicas econémicas fundamente
les del software. En este sentido, se ha efectuado una distincién en funcién de si el software se trans
mitia como un bien, un servicio o una forma de propiedad intelectual —o, incluso, como una combi-
nacioén de las tres—. La transmision del software como un bien tendria lugar en los casos en que st
vende software estandar, esto es, para un amplia gama de usuarios. El software se transmite com
un servicio cuando se trata de software hecho a medida, para un grupo concreto de usuarios que
demanda unas caracteristicas especiales. El software constituye una forma de propiedad intelectua
cuando su transmision implica derechos de autor y, solamente en este Ultimo caso, las rentas podria
merecer la calificacion fiscal de canones.

2.2. Caracteristicas técnicas y econdmicas.

2.2.1. Concepto.

Los programas de ordenador han sido definidos por la OCDE como «un programa, o una serie
de programas, que contiene las instrucciones destinadas a un ordenador, a los efectos del funciona
miento operativo del mismo ordenador (programas de ordenador operativos) o de la ejecucién de
otras tareas (programas de ordenador de aplicadion)»

En el Derecho espafiol, la Ley de Propiedad Intelectual (en adelanté@ esRiplece en su
articulo 96.1 que «a los efectos de la presente ley se entendera por programa de ordenador tod:
secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en ul
sistema informético para realizar una funcion o una tarea o para obtener un resultado determinado,
cualquiera que fuere su forma de expresion y fijacién. Alos mismos efectos, la expresion programas
de ordenador comprendera también su documentacién preparatoria.

Tanto la definicién de la LPI como la de la OCDE contemplan la existencia de dos clases de
programas de ordenador, esto es, programas operativos y programas de aplicacion.

8 Paragrafo 12.1 del Comentario al articulo 12 MC OCDE.
9 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
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2.2.2. Clases.

Es posible distinguir entre el denominado «programa de ordenador operativo o de sistema»
(operational softwargy el «programa de ordenador de aplicaci@pplication softwark El soft-
ware operativo consiste en una serie de programas necesarios para el funcionamiento béasico y efi
ciente de toda computadora sin los cuales no seria posible la utilizacién del propio ordenador (Ej.
Ms-Dos, Windows, Unix, Linux, Macintosh). El software de aplicacién consiste en programas con-
cretos para la realizacién de determinadas tareas por parte del usuario (Ej. procesadores de texto:
programas de disefio grafico, correo electronico, videojuegos).

Para la utilizacion del software de aplicacién es necesario que el ordenador cuente con unos
programas de funcionamiento basico, es decir, con un software operativo o un sistema que permita
el procesamiento del software de aplicacion. Por ello, el software operativo aparece en muchas oca:
siones incorporado al propio soporte fisico del ordenddwdare) y se le conoce corbandled
software(software envuelto) por oposicion al unbundled softw@rteando se adquiere un ordena-
dor, éste ya tiene incorporados unos programas operativos que van a permitir su funcionamiento, pot
lo que es posible considerar que tales programas forman parte del hardware. No obstante, aunque n
es lo mas frecuente en la practica, nada impediria que el software operativo fuera independiente de
propio ordenador y se adquiriera de forma separada.

Otra clasificacion de los programas de ordenador se realiza en funcion de los usuarios a los
que se dirige el programa y distingue entre «programas a medida o espedd#idossn@ade soft-
warel0) y «programas estandastdndard softwarél). Los primeros consisten en un software hecho
a medida para un usuario concreto, y los segundos se distribuyen en masa con idénticas caracteris
ticas para una amplia gama de usuarios. Entre ambos extremos también existen programas equidis
tantes entre lo estandarizado y lo hecho a medida que son elaborados para un grupo reducido d
usuarios y adaptados después a las particulares peticiones de cada uno (paquete estandar especiz
zado o personalizadéj. Tanto el software operativo como el software de aplicacion pueden ser a
medida o estandar, aunque es frecuente que el software de sistema sea estandarizado y que sea er
software de aplicacion donde mayor sentido cobre la distincion entre lo estandarizado y lo hecho a
medida.

También se debe mencionar el denominado «software de fuente almpga>sgurce soft-
ware) (ej. Linux). Esta clase de software comenz0 a utilizarse a finales de los afios ochenta y con el
desarrollo de Internet ha adquirido rapidamente un papel de gran importancia en la industria infor-

10 También conocidos commistom-made customized software.

11 También conocidos conmanned, packagealoff-the-shelf software.

12 3obre este software intermedio GoMEz PERALS, M., La cesién de uso de los programas de ordena@iolex, Madrid,
1999, pag. 141.
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métical3. El open source softwaess gratuito y de dominio publico porque cualquier persona puede
acceder a este software sin pagar a cambio ningun precio —salvo el derivado de transmitir una copia—
y es transmitido sin ningun tipo de restricciones. Es, por tanto, un software que se distribuye en abier-
to y sin fines lucrativos, por lo que se opone al software que se comercializa y se vende en el mer-
cado (groprietary software»).

Pues bien, segln la IFAy la OCDE, las diferentes clases de programas de ordenador no son
relevantes a efectos de la calificacion fiscal de una renta como canon en los CDI. No obstante, han
sido varios los Estados que han formulado observaciones al respecto concediendo importancia a le
distincién entre software especifico y estandar y concluyendo que sélo el especifico puede dar lugar
a un canon. Esta es, por ejemplo, la postura del Estado espafiol que sera analizada maschélante (
Igualmente, tiene importancia la distincién entre software operativo y software de aplicaciéon debi-
do a que se ha discutido si el primero puede ser considerado como parte del propio orti@nddor o
warea efectos de calificar las rentas segun la teoria del contrato mitd.6).

2.2.3. Medios de transmisién y formas de pago.

Los programas de ordenador pueden transmitirse de muy diversas formas y los pagos rea-
lizarse de muy diferentes maneras. El programa de ordenador se puede transmitir en un soporte
fisico (ej. disquete, disco laser, CD, incluso de forma escrita sobre papel, etc.) o en un medio
intangible (gj. Internet, via satélite, etc.). El pago puede ser dinerario o en especie y adoptar diver-
sas formas (ej. a tanto alzado, vinculado a una determinada contingencia, una combinacion de
ambos, etc.).

Las diferentes formas de pago y transmision de un programa de ordenador no deben influir
en la calificacion fiscal de sus rentas, hasta el punto de que a nivel internacional parece que se he
consolidado una especie de principio de irrelevancia de la fdrifate principio supone que ni la
forma de pago ni la forma de transmisién del software deben afectar a su tratamiento fiscal y, en par-
ticular, a la calificacién de una renta como canon. Ademas, el concepto de canon de los tratados
comienza indicando que los canones son «cantidades de cualquier gagexefts of any ki,
lo que pone de manifiesto la irrelevancia de las formas de pago.

13 sobre esta clase de softwaril. GoLE, T., «<Open Source Softwarewprld Internet Law ReparBNA International,
Mayo 2004, n.° 5, pags. 26-31.

14 Cfr. paragrafos 12.1, 14.1, 15 y 16 del Comentario al articulo 12 MC OCDE. El principio de irrelevancia de la forma ya
fue puesto de manifiesto en varios estudios de la OCDE y de la IFA sobre las transferencias de software. En cuanto a los
trabajos de la OCDRjd. BIAC Committee (BIAC Position Paper), 1977 OECD Model Double Taxation Convention on
Income and Capitalob. cit., asi como OCDE, «The tax treatment of computer software», ob. cit. Por lo que se refiere a
la IFA, vid.JonEs J. B. y MatTsoN, R. N., «Ponencia General», ob. cit., pag. 126. Los autores también coinciden en la
existencia de este principiad. VAN DER LAAN, R. A., «Computer software in international tax laimsertax, nam. 5,
mayo 1991, pag. 267.
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2.3. La proteccion por los derechos de autor.

La forma mas comun de proteccion juridica de los programas de ordenador ha sido a través
de la propiedad intelectual o derechos de agtmyigh) 15 A pesar ello, los programas de orde-
nador son susceptibles de muy diversas formas de proteccion por parte del Begrestiste una
larga polémica sobre si el software debe tutelarse a través de la propiedad industrial o iffelectual
La OCDE sefala que los derechos sobre programas informaticos son una forma de propiedad inte-
lectual y que todos los Estados miembros de la OCDE, salvo Suiza, protegen estos derechos, expli
cita o implicitamente, a través de la legislacion en materia de derechos dé.dtnoel caso de
Espafia, la proteccién de los programas de ordenador a través de los derechos de autor se regula
los articulos 95-104 LPI (Titulo VII del Libro I). Al igual que ocurre en otros paises, la proteccion
de los programas de ordenador por la propiedad intelectual no es necesariamente incompatible cor
la proteccién merced a la propiedad industfal

La mayoria de los Estados de la OCDE cuando protegen los programas a través de los dere-
chos de autor distinguen entre el programa en si mismo y el medio o soporte fisico en el que esté
expresado (embodigd_a proteccidén que otorga la propiedad intelectual se cierne sobre el progra-
ma de ordenador pero no sobre el soporte material o inmaterial que lo alberga. Esto significa que no
se protege al disquete o CD donde se contiene al programa, sino al progradfa/atesias, la
proteccidn del software por los derechos de autor es la misma para toda clase de programas de orde
nador, tanto para los programas de sistema como para los de aplicacién, ya sean éstos estandar
especificos, y también para los programas de fuente abierta. Esto es debido a que todos los progre

15 No obstante, en EE.UU. cobran gran importancia las patentes en materia de software. Estas han aumentado mucho méa
rapidamente que el total de patentes concedidas y, en la actualidad, representan entre el 4% y el 10% del total de paten
tes, [cfrOECD,OECD Information Technology Outlook: ICTs and the Information Economy 2002 Edition (Overview in
Spanish)OECD, Paris, 2002, pag. 7].

16 sobre los distintos mecanismo de proteccion del softwiakéJERnANDO CoLLAZOS, |., Contratos Informéticos. Derecho
Informatico. Legislacion y Préactica.ibreria Carmelo, San Sebastian, 1995, pags. 37-134.

17 En el ambito comunitario se persigue una proteccion desde la propiedad industrial de ciertas creaciones deicoftware (
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo «sobre la patentabilidad de las invenciones implementa-
das en ordenador». LCEur 2002, 579. [Bruselas 20.2.2002, COM (2002) 92 final]).

18 Cfr. OECD, «The tax treatment of computer software», ob. cit.; paragrafo 12.2 del Comentario al articulo 12 MC OCDE
y, en el mismo sentidopdes J. B. y MatTson, R. N., «Ponencia General», ob. cit., pag. 110.

19 En este sentido, el articulo 96.3, parrafo 2, de la LPI afirma que «cuando los programas de ordenador formen parte de una
patente o un modelo de utilidad gozaran, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ley, de la proteccion que pudiera
corresponderles por aplicacion del régimen juridico de la propiedad industrial». Por su parte, el articulo 104 de la misma
ley nos indica que lo dispuesto para los programas de ordenador «se entendera sin perjuicio de cualesquiera otras dispo
siciones legales tales como las relativas a los derechos de patente, marcas, competencia desleal, secretos comerciales, pr
tecciéon de productos semiconductores o derecho de obligaciones». De forma mas general, referido al conjunto de la pro-
piedad intelectual, el articulo 3, parrafo 2, de la LPI sefiala que «los derechos de autor son independientes, compatibles y
acumulables con los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra».

20 Al respecto cfrparagrafo 12.2 del Comentario al articulo 12 MC OCDE. Esta idea que distingue entre la creacién prote-
gida por los derechos de autor y el soporte al que se incorpora la encontramos también en el articulo 3, parrafo 1, de la
LPI cuando afirma que «los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con la propiedad y otros
derechos que tenga por objeto la cosa material a la que esta incorporada la creacion intelectual».
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mas de ordenador, con independencia de su clase, son obras del intelecto humano protegidas por lo
derechos de autét. Sin embargo, se analizaran también pronunciamientos espafioles que conside-
ran que los derechos de autor sélo protegen a los programas especificos y no a los estandares.

La OCDE indica que cuando la definicién de canon de los CDI no comprenda de forma expre-
sa una mencién para los programas de ordenador, éstos deben considerarse incluidos en el aserto rel
tivo a la «cesion de uso de derechos de autor sobre obras literarias, artisticas o cientificas». Ello se
debe a que la forma de proteccién mas habitual de los programas de ordenador es la propiedad inte
lectual o derechos de autor. No obstante, la OCDE reconoce las dificultades que pueden surgir en
algunos Estados para incluir los programas de ordenador en la diccién del concepto de canon que si
refiere a derechos de autarPor ello, el Comentario al articulo12 del MC OCDE afirma que los pai-
ses que no encuentren posible adscribir los programas de ordenador a ninguna de estas categori:
podran adoptar en sus CDI una versién del concepto de canon que incluya expresamente a los pro
gramas de ordenador o que suprima toda referencia a la naturaleza literaria, artistica o cientifica de
los derechos de autr La mayoria de los CDI suscritos por Espafia no han suprimido toda referen-
cia en cuanto a la naturaleza de los derechos de autor ni recogen una mencién expresa relativa al sof
ware24, Tan s6lo algunos CDI espafioles, como los firmados con Argentina (1992), Noruega (1999),
Bélgica (1995) o Argelia (2002), contienen una referencia expresa a los programas de ofglenador

A nuestro juicio, aunque el concepto de canon de los convenios no se refiere expresamente a
los programas de ordenador, en la medida en que éstos estan protegidos por los derechos de autc
encajarian en el concepto de canon de los convenios cuando se refiere a «cesién de uso de derech
de autor». Consideramos que del propio Comentario al articulo 12 del MC OCDE se desprende que
lo relevante es que se trate de una obra protegida por los derechos de autor, con independencia de qt
la obra sea literaria, artistica, cientifica o de otra clase. Otro tema diferente es la caracterizacion del
software como obra literaria o cientifica que se ha planteado en el CDI hispano-estadounidense (1990)
para la aplicacién del limite de gravamen en la fuente al que se sujetan los garitmeste caso
no se discutia si las rentas del software eran canones sino que, partiendo de que tenian tal caracter,
trataba de determinar el limite de gravamen al que estaban sujetas en el Convenio en cuestion.

21 En un primer momento, algunos Estados hacian distingos entre los programas de sistema y los de aplicacién. Se decia
que la propiedad intelectual s6lo podia abarcar a estos Ultimos pero no a los programas de sistemas porque éstos forma
ban parte del soporte fisico del ordenador Joftes J. B. y MatTsoN, R. N., «Ponencia General», ob. cit., pag. 112).

22 Un buen ejemplo es el caso de Polonia, en el que se ha considerado que no es posible calificar como canon ninguna clast
de pagos por software en la medida en que los programas de ordenador no aparecen contemplados en la expresion I
«cesion de uso de derechos de autor sobre obras literarias, artisticas o cientificas» que contienen los\adnvenios (
OsTaszewskA A., «Decision of the Supreme Administrative Court on the Taxation of Software Payntantgsean
Taxation, mayo 2002, pags. 202-204).

23 Cfr. paragrafo 13.1 in findel Comentario al articulo 12 MC OCDE.

24 No olvidemos que tampoco hay una mencién expresa al software en el concepto de canon del MC OCDE. Donde figura
toda la problematica que suscitan los programas de ordenador es en el Comentario al articulo 12 pero no en el articulado
del Modelo.

25 Ademas, de los cuatro apuntados, tan sélo los de Noruega y Argelia incluyen la mencién al software en el propio Convenio,
mientras que en los otros dos sélo figura en su Protocolo

26 Sobre el temavid. VAzQUEZ DEL ReY VILLANUEVA, A., «La calificacién de los canones de los programas de ordenador
en el Convenio impositivo entre Espafia y Estados UnidRewista de Contabilidad y Tributaci@®@EF.NUm. 15, 1999,
pags. 97-144.
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3. LAS TRANSACCIONES DE SOFTWARE EN EE.UU.

Los EE.UU. han aprobado una detallada normativa fiscal sobre los pagos por programas de
ordenador con la finalidad de clasificar las diferentes transacciones del software y determinar la cali-
ficacién fiscal de sus rentds La Administracién fiscal norteamericana aprobd6 el 30 de septiembre
de 1998 la nueva versioén de las llamastafswvare regulationgen adelante laggulationg elabo-
radas por el Internal Revenue Sen(ie¥s) y el Treasury Departmede los EE.UU?28, La finali-
dad de lasegulationses delimitar y analizar, con un propésito exclusivamente fiscal, las diversas
transacciones que involucran programas de ordenador. Estas normas contienen una clasificacior
exhaustiva con numerosos y detallados ejemplos de las distintas formas que pueden revestir los con
tratos que tienen por objeto programas de ordenador.

Consideramos conveniente analizarrigulationsnorteamericanas debido a la importante
atencion que dedican al tratamiento fiscal de las transacciones del software. Ademaségmnio las
lationscomo el Comentario al articulo 12 del MC OCDE mantienen los mismos principios en cuan-
to a la clasificacion de una renta como canon, hasta el punto de mgrilatonshan inspirado las
revisiones del Comentario de la OCBEEsto hace que lasgulationspuedan servir para inter-
pretar mejor los contenidos del Comentario y para proponer una futura reconsideracion de los mis-
mos. Muchas de las cuestiones sobre programas de ordenador que figuran en el Comentario al artict
lo 12 del MC OCDE no estan del todo claras. Sin embargo, esas mismas cuestiones son tratadas e
las regulationson mayor detalle, lo que justifica un estudio de esta normativa.

3.1. Clases de transacciones que implican software.

Lasregulationsestablecen la siguiente clasificacién de las diferentes transacciones que pue-
den tener por objeto programas de ordenador:

« Ventasy licencias de un «producto protegido por los derechos de aammighted article

Ventas y licencias de «derechos de autoopyright right3.
» Prestacion de servicios para el desarrollo o modificacion de un programa de ordenador.

» Prestacion de know-haobre técnicas de programacion.

27 Otro ejemplo significativo de Estados que han dictado normativa fiscal interna sobre esta materia es Australia. La
Administracion fiscal australian@(stralian Taxation Office ATO-) dict6 el 13 de mayo de 1993Taxation Ruling
93/12.

28 \jid. «Classification of transactions involving computer programs» de 19@8delof Federal Regulatiq@6 CFR 1861-
18). Con anterioridad existia una version de 1996. Acceso direbttpgiwww.gpoaccess.gov/cfr/index.html

29 Sobre la influencia de la normativa americana en el Comentario de la ®@D#jestro trabajo Skcia HEREDIA, A.,
«Novedades sobre canones en el MC OCDE 2003: el informe del TAG y la influencia de la normativa de EE.UU. y
Australia»,Quincena Fiscal Aranzadseptiembre 2004, nim. 15, pags. 33-48.
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En este articulo nos centraremos en analizar las dos primeras transacciones por ser las mé:
relevantes y concretas en el ambito de los programas de ordenador. La distincicapsmigat
rightsy copyrighted articless el ndcleo duro de lasgulations hasta el punto de que la diferencia
entre ambas transacciones es la clave para determinar cuando los pagos del software son canone
La primera expresion significa que se han cedido derechos de autor sobre un programa de ordena
dor y la segunda indica que se ha cedido el programa de ordenador pero no derechos de autor sobr
el mismo. En este ultimo caso, el cesionario tan sélo adquiere la posibilidad de utilizar el programa
para su propio uso, ya sea personal o profesional, pero no esta autorizado para ejercer ninguno di
los derechos de autor que existen sobre dicho programa. Por esta razén, se dice que el cesionario te
sélo adquiere el uso de un producto protegido por los derechos decaptoighted articlg Por
el contrario, si la transaccién implicapyright rightssignifica que se han transmitido al cesionario
derechos de autor sobre el programa de ordenador. Tanto las transmisiones de derechos de autc
como las transmisiones de un producto protegido por tales derechos pueden consistir en una vent:
0 en una cesion de uso.

Teniendo en cuenta las previsiones dedgslations en el marco de los CDI, la transaccién
gue daria lugar a canones seria la cesion de uso de derechos de autor de un programa de ordenac
(copyright right3, por oposicidon a la simple cesion de una copia del progi@par{ghted articlg.
Este es también el mismo planteamiento que sigue el Comentario al articulo 12 del MC OCDE. Ahora
bien, ante esta afirmacion uno debe preguntarse: a) cudles son los derechos de autor sobre un pr¢
grama de ordenador y b) cémo determinar si estamos ante una cesion de uso o ante una venta d
tales derechos. Estas cuestiones son de gran importancia para comprender en qué consisten la tral
sacciones que dan lugar a canones. El problema es que el Comentario de la OCDE apenas repara ¢
ellas, en cambio, el Derecho fiscal norteamericano si las desarrolla con mas detalle, por lo que estu-
diaremos su regulacion.

3.2. Derechos de autor sobre programas de ordenador.

Lasregulationsdistinguen hasta cuatro clases de derechos de autor sobre un programa de orde-
nador: el derecho a realizar copias del programa de ordenador con la finalidad de distribuirlo al publi-
co, el derecho a preparar programas derivados sobre la base de un programa protegido por los dere
chos de autor, el derecho a realizar una exhibicion publica del programa y el derecho a visualizar
publicamente el programa.

3.2.1. Explotacién comercial de los derechos de autor.

Esta clasificacion de los derechos de autor a efectos fiscales no coincide necesariamente con
la que pudiera figurar en las leyes de propiedad intelectual. No todos los derechos de autor que pudie-
ra contener la normativa sobre propiedad intelectual van a ser considerados derechos de autor a efec
tos fiscales, como sucede, por ejemplo, con el derecho a realizar copias y el derecho a distribuirlas
al publico. Estos derechos figuran en muchas leyes de propiedad intelectual como dos derechos auté
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nomos e independientes y, sin embargo, a efectos degyldationstales derechos aparecen unidos

en uno solo. Ello significa que estos derechos, por separado, no son derechos de autor desde un
perspectiva fiscal, de manera que el derecho de autor «fiscal» es «el derecho a efectparaopias
distribuirlas al publicos0. En nuestra opinion, el criterio que permite distinguir los derechos de autor

a efectos fiscales y a efectos materiales es si el licenciatario esta autorizado pare ejercer una explo
tacién comercial de los mismos, esto es, una distribucién al pablico del resultado obtenido.

El derecho de autor a efectuar copias es el Unico en el que se exige expresamente la distribu-
cién al publico, en otras palabras, es el Gnico en el que se requiere una explotacién comercial del
software para estar en presencia de un derecho de autor. Por el contrario, parece que el derecho a
realizacion de un programa derivado es un derecho de autor con independencia de que dicho pro
grama se distribuya o no al publico, por lo que en este caso no se exigiria el requisito de la explota-
cion comercial. No obstante, en nuestra opinién, este derecho también exige una explotacién comer-
cial y, en consecuencia, el derecho a preparar un programa derivado no es un derecho de autor e
sentido fiscal si no se contempla, ademas, el derecho a distribuir al publico el software resultante.
Consideramos que el matiz de la explotacion comercial también esta presente en los derechos dt
exhibicion y visualizacion que enuncian tegulationsen tercer y cuarto lugar y que se acompafian
de las expresiones «publica» o «publicamente».

En resumen, para que una renta del software sea canon no es suficiente estar en presenci
de un derecho de autor, sino que debe tratarse de un derecho de autor con contenido fiscal, est
es, de un derecho de autor sobre el que se permita su explotacién comercial. Por ello, no es Ic
mismo un derecho de autor en sede de la ley material de propiedad intelectual que un derecho d¢
autor a los efectos de la calificacion fiscal de las rentas del software. De acuerdo con la deno-
minada reglale minimis las regulation$ian considerado que, cuando hay un derecho de autor
segun la ley de propiedad intelectual pero no seginedmsations(ej. el derecho a realizar una
copia de seguridad), existird un derecho de autor minimo o sin importancia que, a efectos fisca-
les, debe ser ignoradd En nuestra opinion, es posible, por lo tanto, distinguir entre derechos
de autor fiscales y materiales.

3.2.2. Contenido de los derechos de autor.

« El derecho a realizar copias del programa de ordenador con la finalidad de distribuirlo al
publico.

Para estar en presencia de este derecho de autor es necesario que se cumplan dos requisitc
realizar copias y distribuirlas al publico. Esto significa que la simple realizacion de copias no es un
derecho de autor a efectos fiscales si éste no comprende, ademas, el derecho a la explotacién come

30 E| énfasis afiadido tiene como finalidad resaltar, a efectos fiscales, la unién de ambos derechos en un solo derecho de
autor.

31 Cfr. Regs. 1861-18 (c) (1) (ii) y 1861-18 (b) (2).
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cial de tales copias, esto es, su posterior distribucién al publico. Por ello, el concepto de «distribu-
cion al publico» es fundamental en el marco de este derecho y para su definicién se deben tener er
cuenta dos cuestiones. Primero, para estar ante este presupuesto no es relevante el nUmero de pe
sonas a las que se distribuya el software o el nUmero de copias que se distibgysegundo,

no existe distribucion al pablico si la distribucion es entre «personas relacionesdiateel (per-

sons)3s,

La cesion de uso del derecho a realizar copias, por muchas que éstas sean, no generara u
canon, aunque tal derecho sea un derecho de autor para la LPI. Ello se debe a que para ser u
derecho de autor a los efectos fiscales dedgslationsse requiere que el derecho a realizar
copias y el derecho para su distribucién al publico aparezcan unidos en un solo derecho.

« El derecho a preparar programas derivados sobre la base de un programa protegido por los
derechos de autor.

El problema principal es interpretar el concepto de programa derivado. ¢ Cuando debemos
considerar que se ha elaborado un programa derivado para estar en presencia de un derecho ¢
autor a efectos fiscales? Esta cuestion surge porque existe una gran variedad de software que pel
mite realizar diferentes clases de modificaciones sobre otros programas. Segun las regulations
para que exista un derecho de autor, se requiere que la modificacion del programa presente ur
caracter esencial o sustancial con respecto al software oA¢jiA&unos autores han manifes-
tado su disconformidad con este criterio y han afirmando que la realizacién de un programa deri-
vado implica un derecho de autor a efectos fiscales siempre que se autorice su explotacion comer-
cial, sin importar si la modificacién del programa es sustancial o insust&hcsdgin esta
postura, lo relevante para considerar que estamos ante un derecho de autor es que se autorice
distribucion al puablico de la obra derivada.

A nuestro juicio esta postura nos parece la mas correcta, pues consideramos que todo dere-
cho de autor debe autorizar, a su vez, la explotacién comercial de la obra para estar en presenci:
de una auténtica cesion de uso de derechos de autor a efectos fiscales. El hecho de que cuand
lasregulationsenuncian los derechos de autor no hagan referencia a este requisito para el caso
de los programas derivados no deberia interpretarse en sentido literal. Sobre todo teniendo en
cuenta que para los otros tres derechos estan presentes expresiongsutnic® & qublicly»
qgue deberian ser interpretadas desde el punto de vista de la explotacion comercial de la obra er
el mercado.

32 Cfr. Regs. 1861-18 (hLfr. también sobre esta cuestion los ejemplos 10, 11 y 12 dgldations

33 Cfr. Regs. 1861-18 (g) (3 fr. también sobre esta cuestion los ejemplos 5y 6 dedatations

34 vid. nuevos ejemplos 17 y 18 que fagulationsintrodujeron en 1998.

35 Cfr. SPRAGUE, G. D., GiESLER, R. A., HERSEY, R., «The Final Software Revenue Characterization Regulatidag»,
Management International Journaim. 2, 12 de febrero, 1999, pag. 67.
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* Los derechos a realizar una exhibicion publica del programa y a visualizar publicamente el
programa.

Los propios autores norteamericanos han reconocido la falta de definicién de estos derechos
en lasregulations hasta el punto de no conocer la diferencia entre lo que puede ser una «exhibicién
publica» del programg(@blic performance) y «visualizar publicamente» el mismpab(icly
display)36. El propio Preambulo de lasgulationsreconoce que el contenido de estos derechos en
relacion con los programas de ordenador esta aun desarrollandose, por lo que esta clasificacion debe
ra ser reconsiderada en un futuro. El PreAmbulo da alguna pista y sefala que el ejercicio de esto:
derechos debe ser considerado bajo la regla de minimos cuando sean utilizados a efectos de «publ
cidad o mercadotecnia». En tales casos no estariamos, a efectos fiscales, ante derechos de autor sir
de nuevo, ante la figura de lospyrighted articlesEn cuanto al tema de la explotacién comercial,
también consideramos que para estar en presencia de estos derechos se deberia exigir tal requisi
Yy, en consecuencia, la regla de minimos deberia ser aplicada cuando el propdsito es un uso person
o profesional de los derechos y no su explotaciéon comercial.

« Lasregulationsy el Comentario de la OCDE.

Lasregulationsestablecen una clasificacion concreta de los derechos de autor sobre el soft-
ware y estudian el contenido de cada uno de ellos. Por su parte, el Comentario al articulo 12 del MC
OCDE no clasifica con esa precision los derechos de autor, sino que solo se refiere vagamente a
derecho a reproducir y distribuir al pablico el programa, al derecho a modificar el programa y al
derecho a visualizar publicamente el programa. Ademas, el Comentario no trata con claridad el tema
de la explotacién comercial de los derechos, aunque parece tenerlo en cuenta tacitamente segun ¢
desprende de una lectura en conjunto del Comentario y de la redaccién de las observaciones en la
gue se cita expresamente el término explotacion comercial de los derechos.

A pesar de estas diferencias entre las regulatiaisComentario de la OCDE, ambos textos
siguen los mismos principios en cuanto a la clasificacion de las rentas del software como canones, s
bien el texto de laggulationses mas claro y concreto. Por ello, y teniendo en cuenta que las ultimas
versiones del Comentario de la OCDE al articulo 12 se han inspiradoemyulations se podria uti-
lizar la normativa norteamericana para una futura reconsideracion del Comentario al articulo 12.

3.3. Naturaleza juridica de la transaccidon como venta o cesién de uso.

Segun el Comentario de la OCDE al articulo 12, los canones del software son rentas deriva-
das de la cesién de uso de derechos de autor. Una vez definido el contenido de los derechos de autc
el siguiente paso es, por tanto, determinar cuando la transaccién de derechos de autor sobre un prc

36 Cfr. LEVENSON A., HAPIRO, A., MATTSON, R. y MAGUIRE, N., «Taxation of Cross-Border Payments for Computer Software,
Tax Notes Internationahtm. 22, 30 de noviembre, 1998, pag. 1.729.
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grama de ordenador es una venta o una cesion de uso. En los CDI la importancia reside en que, si i
transaccion es una cesién de uso, las rentas seran un canon, mientras que, si es una venta, la rer
sera calificada como beneficio empresarial o ganancia de capital. La consecuencia fiscal es que er
muchos convenios los canones estan sujetos a una retencion en el Estado de la fuente, lo que no suc
de con los beneficios empresariales o las ganancias de capital para las que se establece una sujecit
exclusiva en el Estado de la residencia. La distincién entre venta y cesion de uso es, por tanto, ung
de los mayores problemas en la calificacion fiscal de las rentas. De nuevo, estas cuestiones apena
han sido tratadas en el Comentario al articulo 12 del MC OCDE. Por el contrario, el Derecho fiscal
interno de los EE.UU., con la finalidad de deslindar las cesiones de uso de las transmisiones de la
propiedad, contiene una regla especifica conocida como la prueba de todos los derechos sustancis
les (all substancial rights test

Lasregulationsafirman que la transferencia de un derecho de autor sélo sera una venta cuan-
do hayan sido transferidos «todos los derechos sustancialespgeéght(all substantial rights in
the copyright37. En otro caso, cuando tan soélo se hayan transferido algunos de ellos, la transaccion
seré una cesion de uso y, por tanto, sus rentas seran canones. Este es un principio general estable:
do en el Derecho fiscal de los EE.UU. para las transferencias de intangiblegylasonsse limi-
tan a trasladarlo al &mbito de los programas de ordeA&deara la aplicacion de esta regla, el
Derecho estadounidense regula cuales son los «derechos sustanciales» y los criterios para determ
nar si se han transferido todos o parte de esos def€chos

Hemos visto cémo laggulationssefalan en relacion con los programas de ordenador hasta
cuatro derechos de autor. En nuestra opinion, es posible vender todos o vender alguno o algunos di
esos derechos, ya que cada uno de los derechos de autor puede ser aislado e individualizado del rest
La teoria de la divisibilidad de los derechos de autor implica que cada uno de esos derechos puede
ser vendido o cedido en uso, aplicando a cada uno de ellos las reglas de «todos los derechos sustal
ciales»%0. Cada derecho de autor se puede poner en conexién con los denominados derechos sus
tanciales. Esto significa que, si se transfieren todos los derechos sustanciales sobre ese concreto der

37 Cfr. Regs. 1861-18 (f).

38 Cfr. SPRAGUE, G. D., GiESLER R. A., HERsEY, R., «The Final Software Revenue Characterization Regulations», ob. cit.,
pag. 68.

39 Entre los supuestos en los que no se produce una transmision de «todos los derechos sustanciales» y, por tanto, la tran
saccion sera una cesion de uso, se indican los siguientes: a) transferencia limitada geograficamente dentro de un pais, b
transferencia que s6lo permite usar la patente durante un periodo de tiempo inferior a la vida de la misma, c) transferen-
cia en la que se conceden derechos sobre la patente, tan sélo, en algunos campos del comercio o la industria, pero no e
todos, d) transferencia que no permite ejercer todas las reclamaciones o invenciones cubiertas por la patente y e) transfe-
rencia en las que el cesionario se reserva el derecho a terminar el contrato. En la legislacion norteamericana también se
sefiala que derechos no son sustanciales y otros derechos que, dependiendo de los hechos o circunstancias de la transe
cion, podrian o no tener tal caracter. Ademas, toda esta materia ha sido objeto de una abundante jurisprudencia de los tri-
bunales norteamericanos. Para el desarrollo de estas cuestiori&siglwaITE, P. F.; @QMERON, D. L. y KITTLE-KAMP,

T., Federal Income Taxation of Intellectual Properties and Intangibles As8&atsen, Gorham & Lamont, Boston, obra
de hojas intercambiables, pags. 2-75y 2-77.

40 De la misma opinién sonU&KE, M. S.y $BA, F. S., «International Transfer of Intangible Property-Is There a New Bottle

for a New Wine?», International Tax Journabl. 22, nim. 4 (fall 1996), pag. 6.
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cho de autor, la transaccién sera una venta, mientras que, si tan solo se transfieren alguno o algunc
de los derechos sustanciales relativos a dicho derecho de autor, la transaccion serd una cesion de us
En consecuencia, a la luz de cada derecho de autor, es posible realizar el derelhsnbdtan-

tial right test La conclusién es que para estar ante una venta de derechos de autor sobre un progra
ma de ordenador no es necesario vender todos los derechos de autor sobre dicho programa (es dec
los cuatro que sefialan leegyjulationy. Lo que se requiere para estar en presencia de una venta de
cualquiera de tales derechos de autor es que se hayan tranefioy no parte— de los derechos
sustanciales relativos al derecho de autor en cuestion.

4. EL COMENTARIO ALARTICULO 12 DEL MC OCDE

La OCDE considera que la circunstancia que permite conocer cuando nos encontramos en
presencia de un canon por software es la causa o razén del contrato. No importa la clase de progra
ma ni las formas de pago y transmision del mismo, lo relevante es la naturaleza juridica de la tran-
saccion, es decir, el alcance con el que se transmitan los derechos sobre el programa. En palabras «
la OCDE, para decidir si los pagos derivados de las transacciones del software son o no canones, |i
principal cuestién a tener en cuenta es «identificar el motivo por el que se efectla el fego» («
identification of that for which the payment is essentially made

Segun el Comentario de la OCDE, solamente hay canon cuando se produce una cesiéon de
uso de derechos de autor sobre el software, o que equivaldria a los denokopadgbt rights
de lasregulations Por el contrario, la posicién espafiola se aparta de este criterio y mantiene un
concepto de canon en relacién con el software mucho mas amplio. Espafia considera que tam-
bién pueden dar lugar a un canon determinadas cesiones de uso en las que no est4 involucrad
ningun derecho de autor, las cuales equivaldrian a la transmisiorcdpyuighted articlede las
regulations Para el estudio del Comentario al articulo 12 del MC OCDE, dado que tanto EE.UU.
como la propia OCDE mantienen la misma postura sobre los canones del software, es conve-
niente tener en cuenta los planteamientos expuestos en relacion softvase regulationsle
los EE.UU.

La clasificaciéon que efectlia la OCDE de las transacciones que tienen por objeto programas
de ordenador no es una tipologia elaborada desde la teoria del negocio juridico, sino una clasifica-
cion para resolver los problemas concretos que van planteando las transacciones de software. Est
provoca que la clasificacion tenga un caracter sumamente intrincado y dificil de sistematizar. Tratando
de poner un poco de orden, se podrian distinguir los siguientes tipos de transacciones referentes |
programas de ordenador:

» Cesiodn de uso de derechos de autor (paragrafo 13.1).

+ Cesion de uso del programa sin derechos de autor (paragrafos 14-14.2).
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¢ \enta de derechos de autor (paragrafo 15).

« Contratos fronterizos entre la venta y la cesion de uso (paragrafos 15 y 16).

« Know-how y prestaciones de servicios informaticos (paragrafos 11-11.6 y 14.3)
< Contratos mixtos (paragrafos 11.6 y 17).

» Pagos del comercio electronico (paragrafos 17.1-17.4)

4.1. Cesion de uso de derechos de autoAgquisition of partial rightsin the copyright, without
thetransferor fully alienating the copyright rights»).

Para que se articule una transaccion de esta naturaleza, es necesaria la cesion de uso de alg
no o algunos de los derechos de autor sobre el programa para su explotacion comercial. La OCDE
afirma que esta modalidad consiste en la utilizacién del programa de una forma que, sin dicha cesion
de derechos de autor, no estaria permitida al constituir una infraccién de tales déréaheste
caso las rentas deberian ser canones por tratarse de una cesién de uso de derecho de autor. Ahc
bien, existen determinados supuestos en los que a pesar de ceder el uso de derechos de autor I
pagos no serian canones. Esto puede ocurrir cuando los derechos de autor se ceden con un conter
do tan amplio que otorgan al cesionario facultades que son mas bien propias de una venta antes qu
de una cesién de uso. Se trata de situaciones fronterizas entre la venta y la cesion de uso que hace
especialmente dificil la calificacion fiscal de sus rentas.

El problema es determinar cuales son esos derechos de autor y qué es una cesion de uso. E
Comentario de la OCDE indica muy brevemente cuales son esos derechos de autor y no deja clare
la diferencia entre cesién de uso y transmisién de la propiedad. Ya hemos visto cémo la normativa
fiscal norteamericana analiza con mas detenimiento los derechos de autor a efectos fiscales y con:
tiene normas especificas para deslindar la cesion de uso de la venta. En el Derecho espafiol no exis
te normativa fiscal que establezca cuéales son los derechos de autor a efectos de la interpretacion de
concepto de canon de los CDI. Los derechos de autor sobre un programa de ordenador se contem
plan en nuestra LPE.

41 Esta expresion esta inspirada en el paragrafo 18 de la Taxation &ustragjiana 93/12 en el que se afirma que la licen-
cia a usar derechos de autor sobre un programa implica que el propietario de tales derechos «autorice a otra persona :
hacer lo que de otra forma seria una infraccién del derecho de autors.

42 | os derechos de autor sobre un programa de ordenador figuran en el articulo 99 LPI y pueden resumirse en los siguien-
tes: el derecho de realizar copias del programa de ordenador, el derecho de modificar, alterar o transformar el programa
de ordenador, el derecho de distribuir al publico el programa de ordenador. Ademas, el articulo 99 de nuestra LPI no tiene
caracter exhaustivo, por lo que también es posible sefialar otros derechos de autor no recogidos expresamente en la ley
como es el caso de los derechos de comunicacién y difusion publica del programa
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En el Comentario al articulo 12, al igual que errégsilations es de gran importancia dis-
tinguir entre la cesidn de uso de derechos de autor sobre un programay la cesién de uso del progra
ma de ordenador sin derechos de autor. En la primera, es necesario que se cedan alguno o algunt
de los derechos de autor, mientras que en la segunda no se produce la cesion de uso de ningun der
cho de autor, sino que se adquiere, tan sélo, la propiedad del soporte que da cuerpo al programayy ¢
derecho a la utilizacion del software con la posibilidad de efectuar una copia de seguridad. En con-
secuencia, ambos tipos de cesién merecen un tratamiento fiscal diferente hasta el punto de que ta
sélo la cesion de uso de derechos de autor es la Unica que produce canones segin el Comentario ¢
la OCDE.

4.2. Cesién de uso del programa sin derechos de autof e rights acquired in relation to the
copyright are limited to those necessary to enable the user to operate the program»).

Esta clase de transacciones se instrumentan a través de un contrato de licencia conocido comt
licencia de software empaquetado al vacébwifik wrapped software licens8 por la que el adqui-
rente dispone de los derechos necesarios para poder utilizar el programa de manera 6ptima y efica
en cuanto usuario del mismo (ej. el derecho a efectuar copia de seguridad). El licenciatario lo Gnico
gue adquiere en esta transaccion es una copia del programa de ordenador o lo que se ha denomin
do en EE.UU. como un «producto protegido por los derechos de adpysighted articlg 44. El
licenciatario no adquiere, en cambio, derechos de autor sobre el programa en los términos fiscales
gue venimos comentando.

La OCDE afirma que los derechos adquiridos en una licehgiak wrappedn relaciéon con

los derechos de autor estan limitados a aquellos necesarios para permitir al usuario operar con el pro
grama. La copia de seguridad es uno de estos derechos. Como indica la OCDE, la legislacion de
derechos de autor de la mayoria de los Estados permite autométicamente al usuario efectuar uni
copia de seguridad del programa sin necesidad de que figure expresamente en et ditmato
embargo, todavia existen legislaciones en las que, sin una mencién expresa en el contrato que hab
lite a efectuar una copia de seguridad, la realizacion de la misma constituiria infraccion de los dere-
chos de autor. En nuestra opinion, el derecho a realizar una copia de seguridad previsto en la licen:
cias de software no es un derecho de autor a efectos fiscales porque no implica la explotacién comercia
del programa, es decir, no autoriza a distribuir al publico dicha copia. El supuesto comprador del

43 Esta denominacion se debe a que la «ruptura de la cubiesdsng), donde viene envuelto el software, podria suponer
manifestacion del consentimiento aceptando la oferta.

44 Cfr. Regs. 1861-18 (b) (1) (ii).
45 En el caso del Estado espaftit, articulo 100.2 LPI.
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programa tan sélo adquiere la propiedad del soporte fisico o material en el que se cogtiegie (
CD en el que esta grabado) pero, en ningln caso, es propietario del programa ni se le han cedidc
derechos de autor sobre el misffio

En este punto se requiere, a nuestro juicio, una mayor explicacion del Comentario de la OCDE
sobre el alcance de la explotacion comercial de un derecho de autor, no sélo en relacion con el dere:
cho a efectuar copias, sino también con el resto de los derechos de autor sobre un programa. Est
significa que debe concretarse mejor cuando la utilizacion de derechos de autor puede dar lugar a
un canon y cuando, por el contrario, tales derechos de autor se limitan al mero uso personal o pro-
fesional del programa pero no a su explotacién comercial y, por lo tanto, sus rentas no son canones
Lassoftware regulationde los EE.UU. contienen alguna explicacién mas sobre el concepto de explo-
tacion comercial y los derechos de autor.

Esta clase de cesiones de uso que no implican derechos de autor a efectos fiscales puede!
ir dirigidas a un usuario particular que utilice el programa para sus propias necesidades (cesion
de uso personal) o a varias empresas que utilicen el programa directa o indirectamente en rela-
cién con la actividad que desarrollan (cesién de uso profesional) (ej. licencias otorgadas a las
empresas que permiten la realizacién de una pluralidad de copias, tales ceiteoliesnses
enterprise licenses network licenses). Las rentas de una cesion de uso que no implica derechos
de autor, ya sea ésta personal o profesional, no son canones sino, mas bien, beneficios empres:
riales del articulo 7 del MC OCDE. Ello se debe a que la cesion de uso no implica la cantidad
necesaria de derechos de autor para estar en presencia de canones, esto es, no implica derech
de autor con un contenido fiscal.

4.3. Venta de derechos de autor («The transfer of the full ownership of the rights in the copy-
right»).

La transmisién de la propiedad de los derechos de autor puede tener un alcance total o par-
cial. En el primer caso se transmite la propiedad de todos los derechos de autor referidos a una obrz
concreta. En el segundo, existe también una transmisién de la propiedad pero tan sélo de alguno ¢
algunos de los derechos de autor referidos a dicha obra. Las rentas obtenidas con la transmision tote

46 En este sentido el articulo 56 LP!I resulta bastante ilustrativo cuando establece que «el adquirente de la propiedad del
soporte a que se haya incorporado la obra no tendra, por este titulo, ninglin derecho de explotacion sobre esta Ultimax.
Para indicar este extremo, en la préctica, las licencias de software suelen contener la siguiente redaccién: «Usted Unica-
mente es propietario de los discos y deméas medios materiales en los que el software y las fuentes estan grabados, pero |
EMPRESA X, o quien le haya concedido la licencia, retiene la titularidad del software, documentacion y fuentes corres-
pondientes, asi como de cualquier copia que pueda existir». Igualmente, las licencias de software suelen afirmar que,
«salvo los extremos autorizados por el derecho aplicable, no puede descompilar, aplicar ingenieria inversa, desmontar o
reducir por cualquier otro medio el software a una forma perceptible por el ser humano. NO puede modificar, instalar en
red, alquilar, arrendar, prestar, distribuir o crear trabajos derivados a partir del software, en todo o en parte. NO puede
transmitir electronicamente el software de un ordenador a otro, o a través de una red».
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o parcial de la propiedad de tales derechos no serian canones, ya que la propia definicion de canol
de los CDI se refiere a cesion de uso como opuesta a transmision de la propiestds rentas

serian, mas bien, ganancias de capital del articulo 13 o beneficios empresariales del articulo 7 MC
OCDE. Es importante subrayar que para estar ante una venta de derechos de autor no se requiel
gue la misma implique transmisién de todos los derechos de autor sobre una obra, sino que cada un
de ellos puede ser individualizado y transmitido en propiedad o en uso (teoria de la divisibilidad de
los derechos de autor).

4.4. Contratos fronterizos entre la venta y la cesion de uscExtensive but partial alienation of
rights»).

El problema lo presentan aquellas situaciones fronterizas ubicadas en los umbrales de la venta
y de la cesién de uso. Se trata de contratos que tienen elementos econdémicos de ambas figuras, p
lo que es muy dificil determinar en cual de las dos deben subs#é#niraeonfusion se debe a que
en este tipo de contratos se instrumenta una amplia cesion de uso de derechos de autor, por lo qu
no se cede uno de los derechos de autor de manera aislada y limitada, sino que se otorgan un grée
namero de ellos y con amplias facultades. Ante estas situaciones, la OCDE reconoce que es nece
sario estar al caso concreto, aunque, en general, parece mostrarse mas partidaria de considerarl
antes ventas que cesiones de uso, por lo que sus pagos no seran canones. La OCDE cita, como ejel
plo de estos contratos, aquellos que comprenden un derecho exclusivo de utilizacién durante un cier-
to periodo de tiempo o para un area geogréfica determinada, el pago de una contraprestacion adi
cional en funcién de la utilizacion del programa y una contraprestacion principal a tanto alzado.
Como indica la OCDE, la naturaleza de la transaccion es la de una enajenacion y ésta no puede resu
tar modificada por la forma que adopte el pago, aunque se trate de un pago a plazos o se vincule i
una determinada contingencia.

A nuestro juicio, estas transmisiones tan amplias de derechos de autor también deben ser
consideradas ventas antes que cesiones de uso, por lo que sus rentas no serian canones. No ol
tante, ante todo, habra que realizar un andlisis de los hechos y circunstancias que rodean a la trar

47 Con la salvedad, por ejemplo, del Convenio Espafia-USA que considera canones las ganancias derivadas de la enajena
cién de todos los bienes o derechos cuya cesion de uso genera canones siempre que las ganancias procedentes de dic
enajenacion se determinen en funcién de la productividad, uso o transmision de tales bienes oafer@thdg.8in
fine CDI Espafia-USA). A salvo de esta clase de excepciones, la mayoria de los CDI consideran que las rentas de una
transmisién plena de derechos no son canones.

48 | os autores coinciden en sefialar la naturaleza hibrida de estas transacciones. En la doctrinefrebpafitlaliMENEZ,

A. J., «Los programas de ordenador, el MC OCDE Yy la posicién espafiola: algunas notas ®#idas» Cronica
Tributaria, nim. 103, 2002, pags. 80 y 813rR@0oNA FERNANDEZ, N., «De la fiscalidad del softwarehsibuna Fiscal
nam. 91, mayo 1998, pag. 79 y2¢uEz DEL ReY VILLANUEVA , A., «Convenios de Doble Imposicién y rentas derivadas
de los programas de ordenadorsDmmecho Tributario e informatigaTirant lo Blanch, Valencia, 2000, pag. 104. En la
doctrina extranjeragfr. AuLt, H. J., «The 1992 OECD Model Treaty: Treatment of Computer SoftwBtgepean
Taxation, Octubre, 1993, pag. 331.
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saccior. El problema es que el Comentario de la OCDE no proporciona unos criterios para deter-
minar cuando la transaccién es venta o cesion de uso. Debido a esta carencia en el Comentario y
la imposibilidad de interpretar los conceptos de venta y cesién de uso de acuerdo con el contexto de
un CDI, se hace necesario el recurso a la ley interna de los Estados, lo que podria suponer una diver
sidad de interpretaciones y el consiguiente riesgo de doble imposicién o doble no imposicién. Por
ello, consideramos que el Comentario de la OCDE deberia ser reformulado y que, al respecto, se
podrian tener en cuenta las pautas que la legislacion de algunos Estados han dado para distingui
estas figuras, como es el caso de la prueba de todos los derechos sustanciales que contempla la legi
lacion norteamericanal{ substancial rights tejt

4.5.Know-how y prestaciones de servicios informaticos («to suply information about the ideas
and principles underlying the program, such aslogic, algorithms or programming languages or
techniques»).

El Comentario de la OCDE al articulo 12 contiene varios criterios para distinigoavelhow
de las prestaciones de servici@sEsto se debe a que, en el Modelo y en la mayoria de los CDI, las
rentas por prestaciones de servicios nho son canones, mientras que las rentas por una cesién de ut
deknow-howsi tienen tal caractét. Una clase de prestaciones de servicios son los servicios infor-
maticos, que pueden ir desde la instalacion de un software hasta su posterior mantenimiento y sumi-
nistro de actualizaciones. El problema consiste en delimitar en qué casos los servicios informaticos
son prestaciones de servicios o, por el contrario, pagos por informaciones secretas no patentadas
know-how. En relacién con los programas de ordenador, el Comentario cita como ejémple-de
howel caso en el que se transmiten ideas o principios subyacentes al programa, tales como l6gi-
ca, algoritmos o técnicas o lenguajes de programacion, con la condicion mantener las mismas en
secretd2

49 Algunos autores para determinar en qué casos estas transacciones son ventas o cesiones de uso han utilizado una serie
criterios, a nuestro juicio, acertados, aunque tan ambiguos y generales como los del Medelafivha que la dife-
rencia decisiva para saber ante qué tipo de transaccion nos encontramos consiste en estudiar el grado en que el licenciant
atribuye la posesion al licenciatar@r(VogcEeL, K, On Double Taxation Conventigi€luwer Law Internacional, 3.2 ed.,

London, 1997, pags. 787 y 788 (m.no. 445 Hbssonmenciona la necesidad de determinar el valor que tienen para el
transmitente los derechos que ha transmitiioe HossoN F. C., «Taxation of Cross-Border Software Payments (Article
12)»,Intertax nim. 12, diciembre, 1992, pag. 684pkkeN se refiere a los origenes econdmicos de las rentas proce-
dentes de la propiedad intelectual como criterio para deslindar la venta de la cesiécfid ogesN, L., «The Sources

of Income From International Uses and Dispositions of Intellectual Property», 36 Tax Law, R88ie27 (1981)].

50 sobre las diferencias entkaow-howy prestaciones de servicios en el Comentario de la OCDE y los problemas plan-
teados en los CDI espafioles, videstros trabajosAgcia HEREDIA, A., «Who knows the riddle dnow-how? Spain
becomes entangled in the web of intangibl&urppean Taxationn.® 3, March, 2005, pags. 103-112 y kBbw-how
en los convenios de doble imposicion: el caso del Opel CdRevista de Informacion Fiscah.® 64 (Julio-Agosto
2004), pags. 11-56.

51 Existen algunas CDI en los que las rentas por prestaciones de servicios se incluyen en el articulo de logidtanones |
Convenios espafoles con Brasil (1974), Suecia (1976), Italia (1977), Marruecos (1978), EE.UU. (1990), Australia (1992),
Argentina (1992), India (1993), Noruega (1999)].

52 Cfr. paragrafos 11.5 y 14.3 del Comentario al articulo 12 MC OCDE.
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4.6. Contratos mixtos (#ixed contracts»).

La figura del contrato mixto encuentra aplicacién en diversas rentas de la fiscalidad interna-
cional y, en relacién con los canones, se presenta en ambitos como los programas de ordenador (pari
grafo 17) elkknow-how(paragrafo 11.6) o las representaciones artisticas (paragrafo 18). Segun el
Comentario de la OCDE al articulo 12 (paragrafo 11.6), el contrato mixto se debe resolver, en prin-
cipio, aplicando a cada prestacion del contrato el régimen fiscal que le corresponda. Para ello, es
necesario descomponer la cuantia del pago y determinar qué rentas pertenecen a cada una de las pr
taciones. Este fraccionamiento o descomposicién del contrato debe efectuarse con base en las infor
maciones contenidas en el contrato y, cuando éstas no sean suficientes, el fraccionamiento se har
por medio de un reparto razonable. En otras ocasiones, es necesario aplicar a toda la renta del cor
trato mixto el mismo régimen fiscal, con independencia de la diversa naturaleza que puedan tener
las prestaciones que contiédela aplicacion de esta Ultima regla tiene lugar: a) cuando una de las
prestaciones convenidas constituye, con mucho, el «objeto principal del corgratopdl pur-
pose of the contragtmientras que las otras prestaciones previstas no tiene mas que un «caracter
accesorio y de escasa importanciamc{llary and largely unimportant characfey b) cuando no
sea posible fraccionar o descomponer el contrato.

En relacién con los programas de ordenador, el Comentario cita dos ejemplos de contrato
mixto (paragrafo 17), esto es, la adquisicion de un equipo informatico (hardware) que incorpore pro-
gramas de ordenador y el contrato de cesién de uso de programas de ordenador con prestaciones ¢
servicios incluidas. En el primer supuesto, el problema se suele plantear en relacion con el softwa-
re operativo o de sistema que va incorporado a un determinado equipo (hardware). Esto se debe i
gue las rentas procedentes de un equipo suelen contener también las relativas a ese software oper
tivo que ya lleva incorporado la maquirmudled software A nuestro juicio, de acuerdo con la
reglas de la OCDE sobre los contratos mixtos, habria que someter la remuneracion por el software
operativo al mismo régimen fiscal aplicable al hardware. Ello es asi porque la prestacion principal
consiste en la venta de un equipo y no en la de los programas operativos que lleva incéfporados
El segundo de los ejemplos que sefiala la OCDE se produce cuando el contrato contiene, junto cor
la cesion de uso de un software, toda una serie de prestaciones de servicios relativas al mismo, tale
como la instalacién del software o los servicios de mantenimiento y asesoramiento informatico. La
prestacion principal es la cesion de uso de software, mientras que las prestaciones de servicios sobr
el mismo tienen mas bien un caracter accesérigor lo tanto, al igual que en el caso anterior, se
debe aplicar a toda la remuneracion el régimen fiscal que corresponda a la prestacion principal.

53 Esta (ltima suele ser la opcién mas frecuente. En palabrasvdeE/Laan estarfamos ante el «principio de sustancia
economica»frinciple of economic substarjcen cuya virtud todo lo que sea tratado econémicamente como una unidad
también debe ser tratado fiscalmente comafaMan DER Laan, «Computer software in international tax law», ob. cit.,
péag. 268).

54 por ejemplo, un avién tiene incorporado todo un software que permite controlar las funciones de la aeronave, sin embar-
go, el pago del contrato se realiza principalmente por el avion y no por el software que lleva incorporado. Lo mismo suce-
de con muchos otros bienes que tienen incorporado un software que permite su utilizacion y desarrollo, tales como maqui-
nas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, teléfonos, cajeros, televisiones, etc. En estos casos, los pagos no se efectc
en contraprestacion del programa de ordenador incorporado sino del bien tangible en si.

55 Al respecto cfr. RTEAC de 22 de febrero de 1995 (JT 1995/459) y RDGT de 12 de junio de 1995.
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4.7. Pagos del comercio electrénico.

El 28 de enero de 2003 tuvo lugar una importante modificacién del Comentario al articulo 12
del MC OCDE debido a las particularidades que plantea el comercio electrénico en relacion con los
canones. El objeto de las transacciones electronicas puede ser cualquier producto digital adquirido
através de Internet, es decir, «descargado electrénicameletetrofically downloadedPor tanto,
estas reglas se aplican no solo a programas de ordenador, sino también a cualquier otro tipo de pro
ductos digitales, tales como imagenes, sonidos o texto adquiridos via Internet. En este sentido los
paragrafos 17.1-17.4 del Comentario plantean el problema de la calificacion fiscal que merecen los
pagos producidos en el seno del comercio electronico para delimitar los supuestos en los que dichos
pagos deben ser calificados como canones. Estos nuevos paragrafos han sido el resultado del trabs
jo llevado a cabo por el grupo de expertos de la OCDE dedicado a la calificacion de las rentas pro-
cedentes del comercio electronide¢hnical Advisory Group on Treaty Characterisation issues ari-
sing from e-commerce).

El propio Comentario al articulo 12 indica que los principios expuestos para los programas de
ordenador son también aplicables a los productos digitales del comercio electrénico. En este senti-
do se contempla también el principio de irrelevancia de la forma, ya que la particularidad del medio
utilizado en la contratacién —Internet— no motiva un tratamiento fiscal diferente. Lo relevante para
saber cuando tales rentas son canones es, de nuevo, la causa del contrato, es decir, la razén por
cual se efectlia el pago. Del Comentario al articulo 12 que se refiere a las transacciones electrénica:
se pueden extraer dos posibles transacciones y asimilarlas a la terminologia utilizada con los pro-
gramas de ordenador:

« Cesion de uso del producto digital sin derechos de autbe(gayment is essentially for
the acquisition of data transmitted in the form of a digital sigh@aragrafos 17.2y 17.3).
En este supuesto se adquieren productos digitales a través de Internet pero sin animo de
explotarlos comercialmente, es decir, para un uso o divertimento exclusivo del adquirente,
para sus propias necesidades, ya sean éstas personales o profesionales. Por tanto, no se pr
duce la cesién de uso de ningun derecho de autor sino tan sélo una cesién de uso del pro-
ducto digital. Esta es la naturaleza que tienen los pagos efectuados por descargar de Interne
una cancion, una imagen, un videojuego o cualquier otro producto digital. El adquirente
almacena este producto en el disco duro de su ordenador, en la memoria RAM, en un CD
0 en cualquier otro soporte.

La OCDE dedica unas cuantas lineas para dejar claro que la copia del producto digital,
gue es necesaria para poder descargarlo electrénicamente, no implica la utilizacién de
derecho de autor por el cliente. Dicha copia es tan sélo necesaria para poder adquirir el
producto de Internet, es decir, para que éste pueda ser «capturado y almacapaato» (

red and stored). La OCDE pone de manifiesto como la realizacion de esta copia implica,
segun la legislacidn de algunos Estados o las clausulas de ciertos contratos, el uso de dere:
chos de autor por el cliente. En cualquier caso, ya se considere que dicha copia implica o
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no derechos de autor, el pago se efectta por la simple adquisicién del producto digital pero
no por la explotacién comercial del mismo. De esta manera, en una cesién de uso perso-
nal o profesional, al no existir en puridad cesién de uso de derechos de autor, las rentas
no serian canones, sino que podrian ser beneficios empresariales del articulo 7 del MC
OCDE.

» Cesion de uso de derechos de autGogsideration for the payment is the granting of the
right to use a copyright in a digital produw)t(paragrafo. 17.4). En este supuesto, a dife-
rencia del anterior, la descarga de Internet de un producto digital se efectia con el fin de
proceder a una explotacién comercial del mismo. Para ello es necesaria la cesion de uso de
derechos de autor, por lo que los pagos referentes a este tipo de «descargas» si serian cani
nes. La OCDE sefala como ejemplo la adquisiciéon por Internet de una imagen con el fin
de estamparla en la portada de un libro que va a ser publicado. Esto no se puede realizar
sin una previa cesion del uso de derechos de autor en relacion con la imagen que va a sel
utilizada en la cubierta del libro, por lo que es necesario ceder el uso del derecho a repro-
ducir y distribuir dicha imagen.

5. LAPOSICION ESPANOLA

La posicién espafiola sobre la calificacion de las rentas del software en los CDI se estu-
diara, por un lado, en relacion con la observacién espafola efectuada al Comentario al articulo
12 del MC OCDE (observacion nam. 28) y, por otro, en relacién con las resoluciones judiciales
y administrativas sobre la materia. En ambos casos, se analizara la posicion mantenida por Espafi
teniendo en cuenta las desviaciones que presenta con respecto al Comentario de la OCDE a
articulo 12.

5.1. La observacioén espafiola a los Comentarios de la OCDE.

El Estado espafiol desde 1992 ha formulado dos importantes observaciones sobre programas
de ordenador al Comentario al articulo 12 del MC OCDE. La primera se ha mantenido inalterable a
lo largo de mas de diez afios, desde el MC OCDE de 1992 hasta su versidn del 2003. La segunda s
ha formulado a partir de esta Ultima fecha y es la que actualmente esta vigente.

e Observacién num. 28 (MC OCDE 1992-2000): Espania, al igual que la OCDE, consi-
dera canones los pagos referentes a la cesidn de uso de derechos de autor sobre un prc
grama de ordenador. La diferencia esta en que Espafa, ademas, también considera cano
nes los pagos por la cesién de uso personal o profesional de los programas que no implican
derechos de autor. En consecuencia, para el Estado espafiol, tanto si se ceden derecho
de autor sobre el programa como si se cede simplemente el uso del mismo —ya sea con
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fines personales o profesionales—, las rentas referentes a dichas transacciones seran canc
nes. Por el contrario, la OCDE s6lo considera canones las rentas procedentes de una
cesién de uso de derechos de autor pero, en ninglin caso, las relativas a una simple cesior
de uso del programa.

» Observacion num. 28 (MC OCDE 2003): al igual que en la anterior observacién y siguien-
do a la OCDE, Espafia continda considerando canones las rentas procedentes de una cesio
de uso de derechos de autor. La novedad consiste en que sélo van a tener la consideraciér
de canones —junto con la cesion de uso de derechos de autor— los pagos procedentes de un
cesion de programas de ordenador para uso profesional siempre que tales programas «nc
estén absolutamente estandarizados sino, de alguna forma, adaptados al coffprador»
Esta nueva observacion restringe mas el concepto de canon para los programas de ordena
dor, pues ahora se exigen dos requisitos para que las rentas por cesion de uso de software
sin derechos de autor se califiguen como canones:

— La cesion de uso debe ser para fines profesionales y no personales.

— La cesion de uso debe tener por objeto una clase concreta de programas de ordenador
aquellos que no estén absolutamente estandarizados sino, de alguna forma, adaptados a
comprador.

La observacion espafiola de 2003 excluye del concepto de canon los pagos referentes a cesio
nes de uso personales y, lo que es mas importante, presta atencion a la clase de programa de ord
nador. Por el contrario, para la OCDE, el hecho de estar en presencia de un programa estandar o d
un programa hecho a medida no supone un trato fiscal diferente. A nuestro juicio, esta observacion
plantea problemas cuando se refiere a una clase de programas de ordenador en términos tan amb
guos, esto es, «programas que no estén absolutamente estandarizados sino, de alguna forma, ada
tados al comprador». Por otro lado, parece que la nueva observacion se acerca un poco mas a la pos
cion mantenida en el Comentario de la OCDE debido a que excluye del concepto de canon las cesiér
de uso de software con fines personales, por lo que se van eliminando transacciones en las que ni
se negocia con derechos de autor en sentido fiscal. A pesar de ello, extrafio seria que, incluso con li
antigua observacion, se calificaran como canones unas rentas procedentes de una simple cesion ¢
uso personal del software, como puede ser la que tiene lugar cuando un particular adquiere para st
propio uso un programa de ordenador por medio de una licgmai& wrapped

56 Ademaés de Espaifia son varios los Estados que han formulado observaciones en este sentido. Méjico realiza una observa
cién muy similar a la espafiola pero con la importante diferencia de que no limita la cesién de uso profesional a un tipo
concreto de software. Eslovenia afirma lo mismo que decia antes Espafia pero restringe la cesion de uso profesional a los
mismos programas a los que ahora la restringe nuestro pais. La observaciéon de Grecia mantiene la misma redaccién que
tenia la antigua observacion espafiola. Corea tiene una observacion un tanto anémala con relacion al resto de las comen
tadas, ya que no repara en las distintas cesiones de uso sino que se limita a decir que la trandtaendiawtetra-
vés de programas de ordenador es un canon. Ademas, Polonia y Portugal efectuaron una reserva (paragrafo 43) afirman:
do que tratardn como cénones las rentas procedentes del software siempre que no deriven de una total transferencia d
los derechos sobre el mismo.
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5.2. La aplicacion administrativa y jurisprudencial de los canones del software.

La gran mayoria de los pronunciamientos espafioles consideran canones las rentas de una sim
ple cesién de uso de software en la que no se produce cesion alguna de derechos de autor sobre
mismo. Esta es la linea que viene manteniendo el Estado espafiol a través de las observaciones .
Comentario al articulo 12 del MC OCDE. Los 6rganos judiciales y administrativos espafioles no
limitan el concepto de canon a la cesién de uso de derechos de autor sobre un programa de orden:
dor, sino que, para gravar un mayor nimero de rentas en la fuente, se amplia el concepto de cano
a los pagos por la simple cesién de uso de un programa de ordenador que no implica derechos di
autor.

5.2.1. La clase de programa de ordenador.

La IFAy la OCDE han dejado claro que la clase de programa de ordenador no deberia influir
en la calificacion de sus rentas en los CDI, sin embargo, la observacion espafiola de 2003 presta espe
cial atencién a una clase concreta de programa de ordenador. La jurisprudencia y doctrina adminis-
trativa también han considerado que la clase de software es determinante para definir a una rentz
como canon, hasta el punto de afirmar que el software estandar no puede genera*c&sioes
pronunciamientos, teniendo en cuenta que los canones del software deben ser rentas que derive
de la cesién de uso de derechos de autor, han considerado que sélo el software especifico puede d
lugar a ellos, por ser éste, segun los tribunales, el Unico susceptible de ser protegido por tales dere
chos. En nuestra opinién, los pronunciamientos espafioles en materia fiscal que han consideradc
gue los derechos de autor sélo protegen a los programas especificos pero no a los estandar no he
interpretado de manera adecuada la proteccién que dispensa la propiedad intelectual. Los progra
mas de ordenador se protegen por la propiedad intelectual con independencia de\sd. @ae (

En relaciéon con los programas originales y adaptados los pronunciamientos no hacen distingos en
cuanto a la calificacidn de sus rentas, por lo que en esta materia existe una igualdad de trato fisca
entre ambo&s.

57 Vid. RRDGT de 29 de agosto de 2001 (NFC013022) y 16 de mayo de 2002 (NFC016537), la RTEAC de 25 de septiem-
bre de 1991 (NFJ001347) (Considerando 5.°) y las SSAN de 28 de febrero y 16 de mayo de 1995 (FFDD 5.°y 4., res-
pectivamente) dictadas en el caso «Opel». En la linea de considerar que el software estandar no produce canones, se mue
tra también ahora la nueva observacion espafiola nim. 28 al Comentario de la OCDE sobre el articulo 12 del Modelo.

58 Vid. RRDGT de 1 de noviembre y 11 de noviembre de 1991 en la que se sefiala que «un programa adaptado, sigue sien-
do, como el programa original», propiedad de la empresa que lo cede. En la misma linea, la RDGT de 6 de junio de 2003
(NFC018175) indica que «el suministro de nuevas versiones de los programas, ligeramente mejoradas, tiene la misma
naturaleza que se acaba de analizar para la cesion de los derechos sobre los programas en si mismos y, por tanto, segui
su mismo tratamiento». La igualdad de trato fiscal entre los programas originales y derivados se confirma también en el
articulo 96.3 LPI cuando se afirma que la proteccion otorgada a los programas de ordenador también se extiende a cua-
lesquiera versiones sucesivas del programa asi como a los programas derivados, salvo aquellas creadas para ocasion
efectos nocivos en un sistema informético.
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5.2.2. Las prestaciones de servicios informaticos y las bases de datos.

Se ha planteado si las rentas por prestaciones de servicios sobre programas de ordenador debe
recibir la misma calificacién que las rentas por el respectivo programa de ordenador. El objeto de
estos contratos no seria el software en si mismo, sino unas determinadas prestaciones de servicio
que recaen sobre el software.

En todos los pronunciamientos analizados esta claro que las prestaciones de servicios
sobre el software no estan incluidas en el concepto de software, por lo que una cosa son los
programas de ordenador y otra los servicios relativos a los mismos. El error se produce cuan-
do los tribunales consideran que las rentas por servicios informaticos son canones debido a que
se configuran como «informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o cienti-
ficas»59. En nuestra opinion, deberia estar claro queneW-howy las prestaciones de servi-
cios no son lo mismo. Los tribunales deberian haber tenido en cuenta el Comentario al articu-
lo 12 del MC OCDE en el que se pone un gran énfasis en la distincionkeotehowy
prestaciones de serviciés

Otra de las cuestiones que plantean las prestaciones de servicios sobre programas de orde
nador es en relacién con los contratos mixtos. En muchas ocasiones, en un solo contrato y bajo
una misma contraprestacion se incluyen tanto la cesion material del software como toda una serie
de prestaciones asociadas a la misma, que pueden ir desde la instalacion fisica del programa hast
servicios posteriores de mantenimiento. La solucién para estos casos es diferente en el Comentaric
al MC OCDE y en los pronunciamientos espafioles. Con base en el Comentario al articulo 12 de
la OCDE, la cesién de uso del software no podria generar cadnones por no implicar cesién algu-
na del uso de derechos de autor, ya que se trata, tan sélo, de una cesion de software para un us
normalmente empresarial o industrial, pero no para una explotaciéon comercial del mismo.
Igualmente, de acuerdo con el Comentario de la OCDE, las prestaciones de servicios tampoco
pueden generar canones, pues éstas se deben distinguir de las rémtaw-deiw, las cuales si
tendrian la calificacion de canon@s Todo lo contrario sucede en los pronunciamientos espa-
fioles que, en la linea de la observacion espafiola al Comentario, consideran que la simple cesiér
de uso de un software da lugar a un canon y, en consecuencia, si existen prestaciones de servi
cios sobre el mismo deberan tener también tal caracter por aplicacion de la doctrina del contra-
to mixto 62,

59 Vid. STS de 24 de octubre de 1998 (NFJ007030), SAN de 23 de noviembre de 2000 (NFJ010296), Sentencias de la
Audiencia Territorial de Madrid de 11 y 13 de noviembre de 1985 y RTEAC de 25 de septiembre de 1991 (NFJ001347).

60 Vid. paragrafos 11-11.6 del Comentario al articulo 12 MC OCDE.
61 véase nota anterior.

62 vid. RRTEAC de 22 de febrero de 1995 (JT 1995/459) y 18 de marzo de 2003 (JUR 2003/163427) y RRDGT de 22 de
julio de 1998 y 12 de junio de 1995.
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Algunos pronunciamientos también han abordado contratos cuyo objeto consiste en la utili-
zacion de bases de da#dslLos tribunales han considerado que los pagos por la utilizacién de bases
de datos deben ser canones por tratarse de una cesién de uso de programas debaréenador
parte, la DGT ha exigido que el acceso a las bases de datos se configure de una forma determinad
para estar en presencia de un canon. En este sentido ha afirmando que es necesario que la empre
gue accede a la base de datos no se limite a un acceso pasivo o de simple acumulacion sino que, ¢
alguna forma, debe participar de manera activa y propia en dicho$datos

5.2.3. La naturaleza juridica de las transacciones como venta o cesién de uso.

La gran mayoria de los pronunciamientos no han reparado en las diferentes clases de cesio-
nes de uso a las que nos hemos referido —personales, profesionales y para una explotacion come
cial-%6, sino que, simplemente, contraponen cesién de uso a transmision de la propiedad. No impor-
ta si la cesién de uso implica o no derechos de autor, lo relevante para que la renta sea canon es qt
no se trate de una transmision de la propiedad. Esta ha sido la trayectoria de gran parte de la doctri
na de la DGF7y del TEACS®8 que ha considerado canones las rentas procedentes de una cesién de
uso de software, hubiera o no implicados derechos de autor en dicha cesion. Esta es la misma pos
tura que viene manteniendo el Estado espariol a través de las observaciones al Comentario al artict
lo 12 del MC OCDE.

63 La proteccion juridica de los programas de ordenador es diferente de la correspondiente a las basef. di=datms/(1z
RobpRiGUEZCANO, R., «Articulo 10.2», en la ob€omentarios a la Ley de Propiedad IntelectTacnos, 2.2 ed., Madrid,

1997, pag. 194 y Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre proteccion
juridica de las bases de datos). Las bases de datos pueden contener todo tipo de elementos, incluso obras que a su v
estaran protegidas por los derechos de autor, no obstante, a las bases de datos se dispensa una proteccion especial en cu
to conjunto o unién de varios elementos que pueden ser independiénBeRCoviTz RobriGUEZCANO, R., «La pro-

teccion juridica de las bases de dat&®yista de Propiedad Intelectyalim. 1, 1999, pags. 11y ss.).

64 Vid. SAN de 20 de julio de 2000 (JT 2001/9) y RRTEAC de 11 de febrero de 1997 (JT 1998/1963), 11 de junio de 1997
(JT 1997/946) y 23 de julio de 1997 (NFJ005857).

65 Vid. RRDGT de 24 de julio de 1987 y 3 de febrero de 1988. Ambas Resoluciones afirman que «si el proceso de los datos
sobre las diferentes funciones empresariales mecanizadas se efectta por el Centro de Ordenadores de la Compafiia briti
nica utilizando la empresa espafiola los terminales del sistema Gnicamente para alimentar el mismo y contener la infor-
macion procesada», se trataria de un prestacion de servicios. Por el contrario, si la empresa espafiola «realiza por si mism
aplicaciones especificas utilizando al efecto equipo, programas o conocimientos reservados cedidos por la Compafiia bri-
tanica», los pagos efectuados serian canones.

66 Tan s6lo en algtin pronunciamiento aislado se repara, muy sucintamente, en las diferentes clases de cesiuvites de uso (
RRDGT de 9 de junio de 1997 y 14 de marzo de 1994).

67 vid. RRDGT de 1 de noviembre de 1991, 11 de noviembre de 1991, 14 de marzo de 1994, 11 de julio de 1997, 22 de julio
de 1998, 31 de julio de 1998, 16 de noviembre de 1999, 17 de abril de 2000, 18 de abril de 2000, 29 de agosto de 2001,
12 de abril de 2002 6 10 de mayo de 2002. Consultese por todas la de 29 de agosto de 2001 (nim. 1602-01, NFC013022)
Otras Resoluciones mas recientes, como la de 6 de junio de 2003 (NFC018175), parecen ya seguir la postura espafiola d
la nueva observacion.

68 \id. RRTEAC de 22 de febrero de 1995 (JT 1995/459) y 18 de marzo de 2003 (JUR 2003/163427).
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La contraposicion entre la cesién de uso y la transmision de la propiedad ha adquirido un espe-
cial relieve en las sentencias que se refieren al que se podria denominar como el caso del «Ope
Corsa»®®, Esta jurisprudencia discute la calificacion de los pagos referentes a los contratos suscri-
tos entre la empresa alemana «Opel» y la espafiola «General Motors». En virtud de estos contratos
la empresa alemana cedia a la espafiola una serie de programas de ordenador especificos para ¢
utilizados en la fabricacién de vehiculos y, a cambio, la empresa espafiola, previa ampliacion de su
capital social mediante la aportacion de los citados programas, le entregaria a la empresa alemani
acciones totalmente desembolsadas. Este contrato se califica como una operacion societaria que s
realiza a través de la aportaciGmaturade un software especifico que aporta la empresa alemana
y que es retribuido con acciones de la empresa espafiola.

La AN considera que hay canones debido a que el software objeto del caso es de caracter espe
cifico. La Audiencia afirma que este software es el Unico que protege nuestra LPI, ya que esta ley
no permite la transmision de la propiedad de los programas de ordenador sino, tan sélo, una cesiér
de uso de los mismos. Por el contrario, el TS casa la Sentencia de la Audiencia y considera que nc
estamos en presencia de canones, porque del contenido del contrato se desprende que las partes
pretendian una transmision de la propiedad sino, tan sélo, una cesién de uso. En este caso, el T!
mantuvo la que se ha denominado «tesis de la indeferencia», en cuya virtud no tiene sentido cues-
tionarse si ha existido una cesion de uso o una transmisién de la propiedad por tratarse de una opere
cion societaria con aportacidmnatura de una serie de programas de orderfddén palabras del
Magistrado, «toda aportacion sodiahatura cualquiera que sea su naturaleza, genera incrementos
o disminuciones patrimoniales, y nunca rendimientédzn consecuencia, es indiferente que la apor-
tacion consista en la transmisién de la titularidad o en ceder su uso, debido a que la contraprestacior
de tal aportacion nunca sera una renta o rendimiento para la empresa alemana aportante sino un incre
mento de patrimonio. El Magistrado indica ademas que, segun el Comentario 5 al articulo 13 del MC
OCDE, las aportaciones sociales son consideradas como ganancias dé&.capital

69 Esta empresa ha motivado un gran nimero de pronunciamientos judiciales en relacién con los canones, pero ahora sola-
mente nos referimos a los pronunciamientos sobre los contratos suscritos por «Opel» cuyo objeto eran programas de orde-
nador, por lo gue no se tratan aqui los contratos suscritos por dicha empresa relativos al knias-i@staciones de
servicios. En relacién con los programas de ordenador, cuando hablamos del caso «Opel», podemos citar las SSAN 28
de febrero de 1995 (JT 1995/155) y 16 de mayo de 1995. Por su parte, el Tribunal Supremo ha dictado en casacion, res-
pectivamente, las Sentencias de 8 de abril de 2000 (2000/3773) y 3 de junio de 2000 (NFJ009860).

70 Esta postura fue manifestada por el Magistradm@Gosapaen el voto particular ala STS 8 de abril de 2000 (2000/3773)

y, posteriormente, dicha postura ha configurado el contenido de la STS 3 de junio de 2000 (NFJ009860), emda que G
Losapa figuraba aquella vez como ponente.

71 El voto particular contiene extensos fundamentos de derechos dedicados a justificar la diferencia entre rendimientos y
ganancias de patrimonio. Alo largo de los mismos se realiza un amplio recorrido histérico por la legislacion interna espa-
fiola que se remonta, incluso, al Impuesto General de la Renta de/itlOBFDD 3 y ss.).

72 La doctrina ha manifestado diferentes opiniones sobre esta jurisprudengiéy MMENEZ ha considerado acertado el
voto particular (vid«Los programas de ordenador, el MC OCDE vy la posicion espafiola: algunas notas criticas», ob. cit.,
péag. 93). GrRvMoNA FERNANDEZ ha indicado que lo mas correcto hubiera sido calificar a las rentas como canones al estar
en presencia de una cesion de uso. De suerte que lo Unico que perseguia la empresa era encubrir dicho contrato bajo |
apariencia de una compraventa y conseguir asi la no imposicion en la ¢firertea(problematica fiscal de los canones
y know-how» en la obrAlgunos aspectos problematicos en la fiscalidad de no resid@&desmentos del Instituto de
Estudios Fiscales, DOC. N.° 24/02, |IEF, Madrid, 2001, pag. 11).
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A nuestro juicio, en la jurisprudencia examinada nos encontramos en presencia de esa clase
de transacciones situadas entre la cesién de uso y la transmisién de la propiedad. Son cesiones ¢
uso que albergan un contenido tan amplio que pudiera aproximar los derechos del cesionario a los
de un comprador, por lo que se requiere un analisis detallado de los contratos discutidos examinan-
do con minuciosidad los derechos y obligaciones transmitidos por las partes. Finalmente, si no es
posible llegar a una solucion con base en los mismos, el Comentario de la OCDE se inclina por con-
siderar que sus rentas estan mas préximas a una transmision de la prf@piedad

6. CONCLUSIONES

El Comentario de la OCDE al articulo 12 del Modelo distingue entre la cesion de uso de dere-
chos de autor sobre un programa de ordenador y la mera transmision de un programa que no impli-
ca derechos de autor y considera que solo da lugar a canones la primera de ellas. El problema es qt
el Comentario no define claramente la diferencia entre cesion de uso y transmision de la propiedad
ni el contenido que deben tener los derechos de autor sobre un prograsudtwaae regulations
de los EE.UU., por el contrario, si regulan con mas detalle estas cuestiones, por lo que las mismas
podrian tenerse en cuenta para reformular el Comentario de la OCDE. Si los Comentarios de la OCDE
pueden funcionar, de algiin modo, como contexto de un CDI, el hecho de que el Comentario no desa:
rrolle en profundidad estas cuestiones podria suponer que, de acuerdo con el articulo 3.2 del MC
OCDE, se debiera acudir a la ley interna de los Estados. Esto provocaria el problema de determinai
gué Estado debe calificar la renta o, si se concluye que ambos Estados pueden calificarla, el proble:
ma podria ser una doble imposicidn o doble exencion.

Del estudio del Comentario de la OCDE al articulo 12 se desprenden, no obstante, dos cues-
tiones generales de gran interés. En primer lugar, las reglas previstas para los programas de orden:
dor se pueden extender también a cualquier otra obra protegida por los derechos de autor, con inde
pendencia del medio por el cuél se transmita. Esto significa que, para determinar si una renta es cano
en los CDI, las reglas de calificacion aplicables a un libro o a un programa de ordenador seran las
mismas, por lo que los principios enunciados en el Comentario deberian ser formulados de un modo
mas general. En segundo lugar, se debe sefialar que la determinacién de los derechos de autor, a |
efectos de establecer cuando existe un canon, difiere del contenido que a tales derechos les atribt
yen las leyes materiales de propiedad intelectual. Por ello, deberia distinguirse entre derechos de
autor fiscales y materiales, pues so6lo ante una cesion de uso de los primeros las rentas serian can
nes. El criterio que serviria para efectuar esta distincion seria el de la explotacion comercial de los
derechos. Por ejemplo, mientras que el derecho a efectuar una copia es un derecho de autor, en much
leyes de propiedad intelectual, no lo es, sin embargo, a efectos fiscales, pues, para ello, se exige qu
la realizacién de copias se acompafie ademas del derecho de distribuirlas al publico, es decir, s¢
requiere una explotaciéon comercial de la obra.

73 Cfr. paragrafo 16 del Comentario al articulo 12 MC OCDE.
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En cuanto a la posicion mantenida por el Estado espafiol en materia de canones, ésta ha sidc
desde siempre la de un Estado importador de tecnologia y, por lo tanto, su postura es la de amplial
el concepto de canon para incluir en su ambito el mayor nimero posible de rentas. La jurispruden-
cia y doctrina administrativa tienen claro que las transmisiones de propiedad no producen canones
y se mantienen en la linea de las observaciones espafiolas considerando que todas las cesiones
uso de software dan lugar a un canon, con independencia de que se hayan cedido o no derechos ¢
autor. Por otra parte, los pronunciamientos espafioles confunden los contratos que tienen por objetc
know-howde aquellos que consisten en meras prestaciones de servicios y afirman que son canones
los pagos por prestaciones de servicios informéticos al entender que las prestaciones de servicios
son «informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o cientificas». Estos casos se
habrian resuelto mejor si las autoridades espafiolas hubieran tenido en cuenta las diferencias entr:
know-howy prestaciones de servicios en el Comentario de la OCDE al articulo 12.
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