Resena Foro CEF: Problematica
en torno a la calificacion de rentas

como regalias

Introduccion

Dentro de la propiedad intelectual encon-
tramos los derechos de autor y la propiedad
industrial, esta dltima estd regulada en la De-
cisién 486 de la CAN donde se agota en dos
categorias: Invenciones o nuevas creaciones:
patentes, los modelos de utilidad, disefios
industriales y los esquemas de trazado de
circuito integrado. Agreguemos a esta lista
los secretos industriales y empresariales y
Signos distintivos: marcas, lemas comercia-
les, nombre comercial y ensefia comercial.
Se ha venido discutiendo si la imagen de una
persona también podria incluirse dentro de
alguna de estas categorias y por ende darsele
el tratamiento de intangible.

Para efectos de esta exposicion, los con-
venios de doble imposicién contienen una
clasificacion de las rentas en: beneficios
empresariales, intereses, regalias, rentas de
artistas y deportistas, servicios independien-
tes, entre otras; la dificultad que aqui se
presenta es clasificar las rentas percibidas en
una u otra categoria. Asi mismo, dentro de
cada uno de ellos se establecen las directrices
para determinar el pais a llamado a gravarlas.
Alli, encontramos tres posibilidades: tribu-
tacion exclusiva en la residencia, tributa-
cion exclusiva en la fuente y una tributacién
compartida (margen limitado de tributacién
en la fuente).

En lo que concierne a las regalias, el mo-
delo de convenio de la OCDE define rega-
lias como “las cantidades de cualquier clase
pagadas por el uso, o la concesién de uso,
de derechos de autor sobre obras literarias,
artisticas o cientificas incluidas las pelicu-
las cinematograficas, de patentes, marcas,
disefios 0 modelos, férmulas o procedimien-
tos secretos, o por informaciones relativas
a experiencias industriales, comerciales o
cientificas”. El modelo de convenio de la
ONU extiende dicho concepto a los ingresos
obtenidos por la transmision o emisién de
peliculas o grabaciones asi como las rentas
derivados del uso o concesion de uso de equi-
pos industriales, comerciales o cientificos. El
modelo de Estados Unidos incluye dentro del
concepto de regalias las ganancias obtenidas
por la venta de bienes inmateriales asf como
las derivadas de imagenes y sonidos.

Colombia, de su parte, ha incluido dentro
de la cldusula de regalias los servicios de
consultoria, servicios técnicos y de asesoria
técnica teniendo en cuenta que la legislacién
interna de Colombia, grava este tipo de renta
extraterritorialmente, en cuanto las grava
incluso cuando se presten desde el exterior,
siempre que el beneficiario de tales servicios
sea residente en Colombia.

Partiendo de estas definiciones surgen
los siguientes interrogantes: ;Se incluye la
prestacion de servicios personales indepen-




dientes? ;Se incluye la venta de intangibles?
(Seincluye el arrendamiento de maquinaria
que incorporan tecnologia? ;Se incluye el
software?

Otro interrogante que surge es la inter-
pretacién de los términos utilizados en la
definicion de regalias vg. patentes, derechos
de autor, entre otros. Segtin el modelo de la
OCDE (art. 3.2) la interpretacion debe hacer-
se de conformidad con la ley interna a menos
que de su contexto se derive un significado
diferente; no obstante cabe hacer algunas
preguntas adicionales; ;La ley interna a la
que se refiere es la del Estado de la fuente
o la de la residencia?, ;jes la ley tributaria o
la ley comercial’, ;la vigente al momento
de la celebracién del tratado o al momento
de aplicarla?, y ;qué sucede con el derecho
comunitario aplicable a dichos temas?

Para revisar estos temas el Centro de Estu-
dios Fiscales, invito a su sesion del 19 de fe-
brero de 2009 a la Doctora Catalina Hoyos y
al Doctor Santiago Solérzano, ambos miem-
bros de la International Fiscal Asociation
(IFA); quienes a partir del analisis de casos
expondran su definicién de regalias.

Caso 1

Una empresa de computadores residente en
Espaiia vende computadores en Colombia,
sin establecimiento permanente, los cuales
incorporan un software. ; El pago que reali-
zan los residentes colombianos a la empresa
espaiiola constituyen una regalia?

La Doctora Catalina Hoyos considera que
en la clasificacion de las rentas como rega-
lias o beneficios empresariales, es impor-
tante establecer el objeto sobre cual recae
la transaccién. En el caso del software, la
negociacién puede versar sobre dos cosas;

en el primer escenario nos encontramos ante
un contrato de licencia, mientras que en la
segunda situacién hay una transmision del
software en el que te permiten cierto grado
de explotacién como por ejemplo sacar cier-
to niimero de copias (intangibles derivados),
en este caso en particular no podemos hablar
de regalias porque no se estd haciendo una
negociacion sobre los derechos de autor.

El Doctor Santiago Sol6rzano hizo hin-
capié en la igualdad de tratamiento de las
rentas obtenidas sin importar si la transac-
cion es fisica o electronica, concuerda con la
Dra. Hoyos en que la cuestion determinante
es establecer si se puede explotar y usar el
software o simplemente se le trata como un
producto, toda vez que si hay un enajenacién
pura no estan concediendo el derecho de uso
sobre el intangible.

Sin embargo, en opinién del Doctor, si hay
una adecuacion especial al software bésico
conforme a las necesidades especiales de
una Empresa, si podriamos hablar de rega-
lfas porque si hay una transmisién de know
how, aunque es una transferencia parcial
porque solo me transfieren lo concerniente
a la mejora del software. La Dra. Hoyos no
estd completamente de acuerdo ya que no se
puede generalizar dicha situacidn, sino que
deben analizarse las prestaciones principales
del contrato porque si estdn cediendo parte
de unos derechos de autor, parte de las rentas
serian regalias y otras beneficios empresa-
riales; pero si lo que hay es simplemente la
enajenacién de un producto que se diseiid
especialmente para dicho cliente, estariamos
por fuera del terreno de las regalias.

Caso 2

El canal TV Azteca presta el servicio audio-
visual para que en Colombia el canal RCN



retransmita el programa “TE PILLE CON
LOS PANTALONES ABAJO”.
La Administracion Tributaria sostiene que

estos ingresos deben ser calificados como
cdnones o regalias de conformidad con el
articulo 12.

Posicion de RCN: la prestacion consiste

en la cesion de unas meras imdgenes que
carecen de las caracteristicas necesarias
para ser calificadas como creacion y, en
consecuencia, como «obra audiovisual»,
pues, a su juicio, deben conceptuarse los
servicios prestados como meras graba-
ciones, no susceptibles, por tanto, de ser
objeto de derechos de autor, aunque si de
derechos “conexos”. De ahi que, a juicio
de RCN, al no poder ser dichas imdgenes
objeto de derechos de autor, el servicio que
se remunera no puede calificarse de cesion
de derechos de autor ni ninguno de los otros
supuestos contemplados en la definicion de
canon del articulo 12 de los Convenios de
Doble Imposicion.

Para el Dr. Sol6rzano, el concepto de rega-
Ifas no implica la retransmision de imagenes
por lo cual en ausencia de mds elementos de
juicio habria que acudir a la legislacién local;
misma posicién sostiene la Dra. Hoyos toda
vez que si en el convenio no se expande la
definicion de derechos de autor, debo acudir
a la legislacion local para complementar la
definicién del articulo 12 del convenio de la
OCDE vy establecer su aplicabilidad.

Entonces, una vez establecido el concepto,
los tnicos intangibles que generan regalias
son aquellos que envuelvan derechos de
autor

El articulo 12 del convenio no se refiere
a todos los intangibles sino s6lo a aquellos
que envuelven derechos de autor, derechos
de propiedad industrial.

Caso 3

Una empresa colombiana licencia la marca
“LA VAMO A TUMBA” a una empresa de
demoliciones chilena para ser utilizada en
el mercado suramericano. El pago del ca-
non de la marca estd establecido como un
10% de la “utilidad” de cada contrato'y en
caso de pérdidas la empresa colombiana
soportard el 10% de las mismas. Qué ca-
lificacion podria darse al pago que realiza
la empresa espaiiola a la colombiana por
el licenciamiento de esta marca.

Coinciden los Drs. Hoyos y Solérzano
en que el planteamiento del caso encuadra
perfectamente dentro de un contrato Joint
Venture y pasariamos a hablar de benefi-
cios empresariales, que serdn gravados en
la fuente si hay establecimiento permanente
y de lo contrario en la residencia.

El articulo 11 trae la definicién de Divi-
dendos, alli se establece la necesidad de par-
ticipacion en las rentas; ademds si la duefia
de los derechos de autor se comprometio a
participar de las pérdidas es porque alli habia
una aportacion en especie.

Caso 4

El tenista suizo, residente en dicho pais,
Rogelio Ferndndez, es contratado por la
empresa CREACIONES DEPORTIVAS LA
MANGA VERDE, residente fiscal en Co-
lombia, para que utilice la ropa deportiva
que ella disefia mientras éste participa en
el torneo CHALLENGER CLUB COLOM-
BIA, a realizarse en la ciudad de Cali. Por
este concepto el tenista recibe una suma de
500.000 dolares. ;Qué tipo de renta es?




Para el Dr. Solérzano la notoriedad de una
persona es un intangible pero no se concede
el uso y tampoco se encuentra registrado.

En los CDI suscritos por México el trata-
miento es el siguiente “las rentas que un resi-
dente de un Estado Contratante obtenga del
ejercicio de su actividad personal en el otro
Estado Contratante, en calidad de artista
del espectdculo, actor de teatro, cine, radio
y television, o miisico, o como deportista,
pueden someterse a imposicion en este otro
Estado. Cuando un artista del espectdcu-
lo o un deportista, residente de un Estado
Contratante, obtenga del otro Estado Con-
tratante rentas derivadas de sus actividades
personales relacionadas con su notoriedad
personal como artista del espectdculo o
deportista desarrolladas en el otro Estado
Contratante pueden someterse a imposicion
en este otro Estado”. Esta misma cldusula
se encuentra en el modelo de convenio de
Estados Unidos.

Este tipo de situaciones pueden obedecer a
varias fuentes, patrocinio, contratos de pres-
tacion de servicios, explotacién de marca. En
conclusion, todas las actuaciones del artista
deben tener el mismo tratamiento.

Otra posibilidad es que el deportista esté
licenciando su propia marca, pero si utiliza
su imagen estariamos en el terreno de las
rentas de artistas y deportistas.

Conclusiones

La Dra. Hoyos resalta la importancia de
la divisién entre regalias y beneficios em-
presariales y ademds advierte la peligrosi-
dad de una cldusula que parece en todos los
convenios suscritos por Colombia en los
cuales se establece que cualquier licencia de
intangibles se trata como regalia y por el uso
o derecho al uso, de equipos industriales, co-

merciales o cientificos, o por informaciones
relativas a experiencias industriales, comer-
ciales o cientificas; lo que, puede llevarnos
al extremo de afirmar que la simple copia de
un intangible es una regalia, esto es, que los
intangibles derivados resulten gravado por
regalias. Esta aproximacién es compartida
por el Dr. Solérzano, quien ademds resalta
que en México algunos convenios contienen
el mismo error y la OCDE, desde hace mas
de tres décadas elimind esta regla, que sélo
trae confusion.



