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I. Introducción

Los avances tecnológicos, los descubri-
mientos científicos, los nuevos procedimien-
tos industriales, entre otros factores, han 
demostrado la importancia de la propiedad 
intelectual en nuestros días así como la nece-
sidad de establecer un marco legal adecuado 
que asegure la protección y promoción de la 
tecnología.

En términos económicos, la propiedad in-
telectual es uno de los apectos que se deben 
considerar al estructurar el proceso de pro-
ducción de las empresas, lo que la convierte 
en un activo de gran valor para la misma1, 
sin mencionar todavía el monto de las inver-
siones para su adquisición y desarrollo2, e 
incluso que se ha presentado como un factor 

de competitividad al interior de los negocios. 
Además, como vehículo de generación de 
conocimiento es un elemento vital para el 
desarrollo de los países.

A pesar de que este tema ya ha sido regu-
lado, siendo su principal objetivo proteger 
las creaciones y derechos de los creadores 
sin convertir el conocimiento en un mono-
polio, la normativa nacional se queda corta 
ante el impacto de los avances científicos 
y tecnológicos que surgen alrededor del 
orbe, la directrices proporcionadas por las 
organizaciones internacionales y los nuevos 
negocios jurídicos de transferencia de tecno-
logía. En palabras de Martín Villarejo: 
“la irrupción de nuevas técnicas digitales 
en todos ámbitos de la vida, la cultura, la 
ciencia y, por supuesto, en el terreno de los 
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derechos intelectuales, ha determinado un 
replanteamiento de los mecanismos y formas 
de operar en todos los ámbitos”3.

Además de ello el aumento del comercio 
internacional, la conformación de grupos 
económicos transnacionales, los diferentes 
esquemas de integración utilizados por las 
naciones en procura de nuevos mercados 
para sus productos y servicios, como conse-
cuencia de aquello que algunos han llamado 
la internacionalización de la economía, y el 
progreso del comercio electrónico, han for-
mulado grandes retos para el Derecho, sobre 
todo para el Derecho internacional que ha te-
nido que regular problemáticas nunca antes 
planteadas. Uno de estos aspectos ha sido el 
concerniente a la propiedad intelectual, que 
ha sufrido grandes transformaciones concep-
tuales. Aunado a lo anterior, los antiguos sis-
temas de protección constituyen una barrera 
comercial; por tanto, se requieren sistemas 
de protección y regulación internacionales 
que regulen los términos de los derechos de 
los inventores y su correspondiente defensa; 
un ejemplo es la ronda de Uruguay del gatt 
(Acuerdo General sobre Aranceles y Co-
mercio), en donde se suscribió un convenio 
sobre los requisitos mínimos de protección 
sobre cada una de las formas de propiedad 
intelectual. En Colombia, los temas han sido 
regulados por el derecho comunitario por 
medio de la Decisión 486 del Acuerdo de 
Cartagena en lo que tiene que ver con pro-
piedad industrial.

Los países industrializados están encau-
zando sus procesos de producción hacia 
la obtención de bienes que incorporen tec-

nología, innovación y creatividad dada su 
alta demanda; sin embargo, el desarrollo 
de nuevas invenciones exige considerables 
cantidades de dinero con las que, por regla 
general, el creador no cuenta; y por tanto se 
necesitan mecanismos de financiación para 
materializar su idea, es así como hoy los de-
rechos de propiedad intelectual son objeto 
de transacciones de la más variada índole 
entre operadores de diferentes Estados, y 
toman un papel protagónico en los negocios 
internacionales; así las cosas encontramos 
disposiciones internacionales tendientes a 
regular las operaciones comerciales refe-
rentes a bienes y derechos de propiedad 
intelectual.

El Derecho Tributario no es ajeno a esta si-
tuación porque la retribución económica que 
reciben los creadores, inventores y demás 
titulares por la explotación de los derechos 
de propiedad intelectual (regalías), por lo 
general, se encuentra sometida a imposición 
al interior de los Estados; ahora bien, dada 
la complejidad del tráfico comercial inter-
nacional, los Estados han tenido que regular 
este tema en los Convenios para Evitar la 
Doble Imposición (cdi), que se elaboran, en 
su mayoría, con base en modelos creados por 
organizaciones internacionales tales como 
la Organización de Naciones Unidas (onu) 
o la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (ocde).

Siguiendo la tendencia mundial, y aten-
diendo las necesidades de un mundo globa-
lizado, Colombia ha empezado a suscribir 
tratados destinados a promover el comercio 
internacional así como la inversión extran-

3 Abel Martín Villarejo. “El ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito 
de las nuevas tecnologías”, en Carlos Rogel Vide (coord.). Nuevas Tecnologías y propiedad 
intelectual, Madrid, Editorial Reus-Aisge, 1999, p. 134. 
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4 El plazo de protección era de veintiún años para los libros publicados y catorce para los inédi-
tos. Bajo el cumplimiento de dichas formalidades, como la inscripción del título de la obra, y el 
depósito de ejemplares de la obra para difundir aquellas que se consideran de interés público. Cfr. 
Marco Maya Proaño. El Derecho de autor. Un derecho universal, cecolda, 2.ª ed., Bogotá, 
1993, p. 19. 

jera; en estos instrumentos encontramos 
los cdi, toda vez que el costo fiscal de las 
transacciones son tenidas en cuenta por los 
contratantes al momento de decidir la con-
clusión de su negocio en uno u otro país, la 
misma situación en el caso del inversionista 
extranjero. Lógicamente dentro del articula-
do encontraremos lo relacionado al pago de 
regalías a no residentes.

El objeto de este artículo es analizar el 
tratamiento de los pagos de regalías por ex-
plotación de bienes y derechos de propiedad 
industrial en los cdi hasta ahora suscritos 
por Colombia. El documento se estructura 
en dos grandes apartados: una parte general, 
donde se expondrán conceptos básicos de 
propiedad industrial y la protección de los 
derechos que da origen. Y una segunda parte, 
donde analizaremos el tratamiento tributario 
del pago de regalías a no residentes en el 
Derecho tributario internacional: en esta úl-
tima parte iniciaremos con un acápite sobre 
los principales modelos de convenio elabo-
rados por organizaciones internacionales, 
y la regulación en el Derecho comunitario 
(can), para luego analizar los convenios 
para evitar la doble imposición hasta ahora 
suscritos por Colombia, identificando vacíos 
y problemáticas. 

II. Propiedad intelectual. Marco general

El tema de la propiedad intelectual es rela-
tivamente reciente: la tradición jurídica ro-

mana en sus inicios se ocupó solamente por 
determinar la propiedad de la cosa material 
en la que se materializaba la creación, sin 
tratar el tema de la protección y regulación 
de la misma; además, debido a las escasas 
posibilidades de reproducción, la obra no 
reportaba muchos beneficios económicos 
pero sí distinción y honores a sus autores, 
que se sostenían con lo que les proporcio-
naban sus mecenas. 

Siglos después, con la invención de la 
imprenta, que permitió la reproducción me-
cánica de las obras en grandes volúmenes 
a bajo costo, y la revaluación de las teorías 
planteadas en la edad media, se planteó un 
sistema de protección mediante la concesión 
de privilegios en los que se concedía al editor 
el derecho de explotación económica de la 
obra, pero sin tutelar los intereses del autor, 
lo cual fue duramente criticado. A partir de la 
promulgación del Estatuto de la reina Ana se 
concedió por primera vez el derecho exclu-
sivo al autor para reproducir su obra, claro 
está, bajo el cumplimiento de ciertas forma-
lidades4. Solo con la Revolución Francesa se 
abolió el sistema de privilegios y se recono-
ció a los creadores de obras literarias, cien-
tíficas y artísticas, así como a sus herederos, 
el derecho exclusivo de reproducirlas. 

La propiedad industrial siguió un camino 
similar, en el paso de la sociedad feudal a 
la capitalista, donde hubo grandes avances 
tecnológicos aplicables a las industrias; ba-
jo este contexto también surgió un sistema 
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de privilegios que protegía la explotación 
exclusiva5. 

El Derecho Comercial, en principio, se 
ocupó tangencialmente de la propiedad in-
telectual como patrimonio de la empresa, 
luego vino el Derecho de bienes, que reguló 
el tema y lo constituyó como un derecho de 
propiedad bastante particular6, en la medida 
en que recae sobre bienes sobre los que no 
puede existir una apropiación física como 
tal, es decir, las creaciones intelectuales; por 
lo tanto las normas civiles del derecho de 
propiedad común no resultan aplicables, y 
es un derecho de carácter temporal. Además, 
el objeto inmaterial fruto de la creación in-
telectual no se adquiere mediante los modos 
tradicionales contemplados en el derecho 
civil (art. 685 y ss.) sino que se adquiere por 
el simple hecho de la creación7.

Los derechos que detenta el dueño de la 
creación, sin embargo, no son simplemente 
el de impedir la interferencia de terceros en 
el uso y usufructo de la misma sino que im-
plican la concesión de privilegios temporales 
que se concretan en una explotación de uso, 
cuyo objetivo principal es la obtención de 
clientela, junto con potestades de contenido 
moral. Como puede verse, el tratamiento 
de este tipo de bienes choca con todas las 
categorías tradicionales desarrolladas en el 

Derecho civil, por lo cual ha sido necesario 
definir los aspectos teóricos y legales de la 
propiedad intelectual de manera autónoma.

Además, la generación de conocimiento es 
un tema vital para los Estados, ya que es la 
base de su crecimiento y, por tanto, la ade-
cuada protección de las creaciones permite 
que su creador pueda develarlas a la sociedad 
con la tranquilidad de que, a pesar de ello, él 
tendrá la explotación exclusiva del producto 
en el mercado. 

III. Concepto de propiedad intelectual 

Siguiendo a Rey Vega8, la propiedad in-
telectual se refiere al conjunto de derechos, 
morales y patrimoniales (concretados básica-
mente en el derecho de uso, goce y disposi-
ción), que el ordenamiento jurídico concede 
sobre los activos producto de la creatividad 
e ingenio del ser humano, es decir, bienes 
inmateriales; se habla de activos toda vez 
que se exige que haya una expresión mate-
rial de esa creatividad; esto es, no se pueden 
otorgar derechos sobre las ideas. En conse-
cuencia, si otra persona toma la misma idea 
y la desarrolla de manera independiente, no 
puede exigirse protección alguna por parte 
del ordenamiento.

5 Charria García menciona, como un ejemplo de los privilegios que se concedían en la época, 
la ley veneciana de 1471 en la que se estableció y delimitó el derecho de novedad e invención, 
prohibiendo que personas diferentes de aquellas en cuya cabeza reposaba la concesión, pudieran 
efectuar novedades e invenciones respecto de lo concedido. Fernando Charria García. Pro-
piedad Industrial en Colombia, Cali, Instituto Departamental de Bellas Artes, 2001, p. 15. 
6 Ejemplo de ello se encuentra en el art. 671 del Código Civil, que establece: “[l]as producciones 
del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá 
por leyes especiales”.
7 Al respecto, ver el art. 9.º de la Ley 23 de 1982.
8 Carlos Rey Vega. La propiedad intelectual como bien inmaterial, Leyer, Bogotá, 2005, pp. 
17 y ss.
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A. Bienes de propiedad intelectual 

Son bienes fruto del intelecto humano que 
se rigen por una normativa diferente a la ci-
vil, por lo que algunos autores los clasifican 
como una categoría autónoma de bien incor-
poral sobre la cual recaen derechos de con-
tenido patrimonial y moral en los términos 
que establece la normativa especial en cada 
caso9. Generalmente, dichos bienes resultan 
útiles para la satisfacción de necesidades 
humanas (estéticas, artísticas, fisiológicas, 
etc.) y se convierten en bienes económicos 
susceptibles de explotación económica.

En este punto se deben diferenciar los bie-
nes de propiedad intelectual de los  bienes que 
resultan del proceso creativo, pues si bien los 
segundos son el medio que permite al crea-
dor exigir la protección del ordenamiento 
jurídico, se rigen por las reglas básicas de 
derechos de propiedad sin que otorguen nin-
gún derecho de explotación sobre la obra de 
ingenio10; por ejemplo, la adquisición de un 
medicamento le permite al adquirente ex-
plotar económicamente la fórmula química 
de la que parte su composición, y solamente 
podrán disponer de aquel en ejercicio de su 
derecho común de propiedad11.

Además, los bienes de propiedad intelec-
tual no se agotan con la desaparición de sus 
soportes físicos, aun en estas situaciones si-

guen gozando de la tutela del ordenamiento 
jurídico. Otro rasgo peculiar es que estos 
bienes pueden repetirse ilimitadamente y 
pueden explotarse en varias partes de manera 
simultánea.

B. Derechos de propiedad intelectual

Si bien se ha mencionado que existe un 
derecho de propiedad sobre el bien inmate-
rial, este derecho sobrepasa las facultades 
básicas de goce y disposición, pues se refie-
re ante todo a la posibilidad de explotación 
exclusiva del bien, que envuelve facultades 
de distinta naturaleza y surgen no solo para 
estimular y recompensar el esfuerzo hecho 
por el creador –intelectual y material–, sino 
también para regular la competencia entre 
productores y garantizar el acceso al cono-
cimiento y la cultura por parte de todos los 
miembros de la sociedad. Así mismo, estos 
derechos tienen límites temporales que los 
separan aún más del concepto clásico de 
propiedad, para el cual el derecho dura tanto 
como el bien sobre el que se detenta.

En conclusión, los derechos de propie-
dad intelectual pueden catalogarse como 
un derecho de propiedad evolucionado que 
además de las potestades clásicas concede a 
su titular un monopolio temporal establecido 
por la ley, y que en un marco de concurrencia 

9 Cfr. Guillermo Zea Fernández. Derechos de autor y derechos conexos. Ensayos, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2009, p. 19.
10 Así lo establece el artículo 6.º de la Decisión 351 de 1993: “[l]os derechos reconocidos por 
la presente decisión son independiente (sic) de la propiedad del objeto material en el cual esté 
incorporada la obra”.
11 “No debe confundirse el objeto de la propiedad intelectual: la producción del talento, con el 
soporte material que la contiene; éste se regula por las normas de la propiedad ordinaria, aunque 
tiene restricciones en cuanto a su reproducción, comercialización y uso indebido, justamente por 
la naturaleza del derecho que materializa”. María Yolanda Álvarez; Luz Marina Restre-
po. El Derecho de autor y el software, Medellín, Universidad Pontifica Bolivariana-Biblioteca 
Jurídica Dike, 1997, p. 24.
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económica permitirá la formación de clien-
tela; lo anterior debido a la importancia que 
tiene la creación de nuevos productos, la 
generación de conocimiento y el desarrollo 
industrial.

C. Contenido de la propiedad intelectual

Como ya se ha mencionado, la propiedad 
intelectual se refiere a la actividad intelec-
tual y creativa del hombre en cualquiera de 
los campos en el que éste se desempeñe. 
A efectos de establecer las reglas de pro-
tección de dichas creaciones, la doctrina 
y la mayoría de legislaciones ha dividido 
la propiedad intelectual en dos ramas: una 
dedicada a proteger las nuevas creaciones, 
invenciones o nuevos procedimientos con 
aplicación industrial, los signos distintos y 
las nuevas variedades vegetales –propiedad 
industrial; y otra dedicada a las creaciones 
del intelecto de carácter científico, artístico 
o literario –derechos de autor–. Otra parte de 
la doctrina disiente de la división adoptada 
toda vez que dificulta el entendimiento sin 
brindar mayores aportes en cuanto al ámbito 
de protección, al fin y al cabo en ambos ca-
sos se tutela la creación intelectual. 

Los derechos de autor buscan proteger 
las obras literarias, arquitectónicas, audio-
visuales, cinematográficas y artísticas. La 
propiedad industrial se refiere a productos, 
procesos, procedimientos y demás crea-
ciones relacionadas con la industria y el 
comercio. Entonces, allí encontramos la 
protección de las invenciones, los diseños 
industriales, los modelos de utilidad y los 
signos distintivos.

El tema de la propiedad industrial ha sido 
tratado por varias disciplinas dada su im-
portancia: en Derecho comercial se estudia 
el régimen de propiedad industrial debido a 

que las nuevas creaciones y los signos dis-
tintivos son bienes mercantiles. El Derecho 
de la competencia examina el tema bajo el 
entendido de que los derechos que otorga la 
propiedad industrial constituyen monopolios 
legítimos sobre la explotación de ciertos 
objetos, en este caso aquellos sobre los cua-
les se tiene la titularidad de los derechos de 
propiedad industrial.

Como sector de la propiedad intelectual, la 
propiedad industrial se relaciona con desa-
rrollos técnicos y tecnológicos que generan 
beneficios a la industria; en consecuencia, 
esta especialidad regula aquellas manifesta-
ciones de la creatividad humana tendientes a 
mejorar la actividad así como las prerrogati-
vas concedidas a sus creadores. Además, los 
Estados tienen gran interés en procurar el 
avance de la tecnología porque ello se vierte 
directamente en el crecimiento económico e 
industrial, por lo tanto su interés es establecer 
mecanismos de protección que retribuyan el 
esfuerzo intelectual de los creadores.

En cuanto al objeto de protección de la 
propiedad industrial se encuentran dos gran-
des categorías: nuevas creaciones y signos 
distintivos.

Las nuevas creaciones representan solu-
ciones técnicas a problemas industriales no 
resueltos por medio de la creación de nuevos 
productos, procedimientos o aplicaciones 
fruto de todo un proceso intelectual desa-
rrollado al efecto. Contraria a la regulación 
de derechos de autor, la protección de la 
creación surge al momento en que la misma 
es aceptada por la autoridad competente; en 
Colombia dicha función está a cargo de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
El contenido de la solicitud varía según el 
tipo de creación que quiera protegerse; por 
ejemplo, en la solicitud de patentes de inven-
ción, modelos de utilidad, debe haber una 
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descripción clara y concisa –que un experto 
en la materia pueda repetir– de los elementos 
de la invención; las reivindicaciones (la idea 
esencial de la invención), que fija los límites 
en los que debe brindarse la protección; y los 
dibujos, si son necesarios12.

Invenciones

La invención es la solución a un proble-
ma técnico planteado, se materializa en una 
creación que actúa sobre las fuerzas y ele-
mentos de la naturaleza, y resulta innova-
dora y útil para la industria, ya sea por la 
generación de un nuevo producto, un nuevo 
procedimiento o una nueva aplicación de 
medios conocidos que logran un resultado 
desconocido o conocido pero con menos 
costos, mayor productividad, etc.; así mismo 
existen invenciones derivadas de otros pro-
ductos, por tanto deben tener la autorización 
del creador del producto o procedimiento 
“base”. En todo caso, siguiendo la regla ge-
neral mencionada, el objeto de protección 
es el resultado de la actividad de creación 
investigación y desarrollo, mas no la idea 
subyacente, por lo cual es necesaria la inter-
vención del intelecto humano.

Para que la creación sea clasificada como 
una invención y, por ende, objeto de protec-
ción por parte de las leyes de propiedad in-
dustrial debe ser novedosa, debe tener nivel 
inventivo y aplicación industrial.

Novedad: el invento debe solucionar un 
problema técnico que no haya sido resuelto 

con anterioridad, de conformidad con el 
estado de la técnica, que según el artículo 
16 de la Decisión 486 “comprenderá todo 
lo que haya sido accesible al público por 
una descripción, escrita u oral, utilización, 
comercialización o cualquier otro medio 
antes de la fecha de solicitud de patente, o 
de la prioridad reconocida”; así mismo, se 
tendrán en cuenta las solicitudes de patente 
o prioridad efectuadas con anterioridad a la 
fecha de presentación de la patente o priori-
dad examinada, siempre y cuando la misma 
haya sido publicada13. Bajo este entendido 
si la creación es conocida por el público, así 
sea un número reducido de personas, la in-
vención no podrá considerarse como nueva. 
En el caso de la nueva aplicación de medios 
conocidos la novedad consiste en una apli-
cación diferente del procedimiento, o de su 
utilización en una industria para la cual el 
mismo era desconocido. Por otra parte, la 
novedad no se refiere al territorio en donde 
se solicita la patente de invención sino que 
debe ser absoluta y comprende el estado de 
la técnica en todo el mundo.

Actividad inventiva: la creación no puede 
derivar de manera evidente de los principios 
e ideas existentes en el estado de la técnica 
(art. 14 de la Decisión 486) ya que de lo 
contrario, a pesar de su novedad, no habría 
ningún progreso en la industria en la cual 
se aplica, que en últimas es el fundamento 
para la protección de las nuevas creaciones. 
Entonces, se debe valorar si una persona 
versada en el mismo arte y dotada de cono-

12 Ver artículos 25 y ss. de la Decisión 486.
13 Por su parte, el artículo 17 de la Decisión 486 dispone que para efectos de la patentabilidad no se 
tendrá en cuenta la divulgación realizada dentro del año anterior a la presentación de la solicitud, 
siempre y cuando ésta provenga del creador o sus causahabientes, de una autoridad competente 
contraviniendo la normatividad vigente, o de un tercero que hubiera obtenido la información, 
directa o indirectamente, del creador o sus causahabientes.
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cimientos normales en la respectiva materia 
habría podido realizar la invención en la 
fecha de solicitud de la protección14.

Utilidad industrial: el resultado de la in-
vención (un nuevo producto, un nuevo pro-
cedimiento o una nueva combinación) debe 
procurar alguna utilidad para la industria, 
puede ser utilizado en procesos de produc-
ción de bienes y servicios, es decir, ser ex-
plotado industrialmente. Ahora bien, a los 
efectos de su patentabilidad es suficiente 
que la invención sea idónea o apta para ser 
aplicada en la industria; aptitud que ha de 
concretarse en la posibilidad de fabricación 
o de utilización del objeto de la invención 
en cualquier clase de industria, esto es, en 
la elaboración y transformación de mate-
rias primas, de materias semitransformadas, 
etc.15.

Con base en lo anterior, la Decisión 486 
estableció que no son consideradas inven-
ciones algunas creaciones intelectuales tales 
como los descubrimientos, las teorías cientí-
ficas, los métodos matemáticos, los procesos 
biológicos naturales, los seres vivos o partes 
de ellos, el material biológico existente en la 
naturaleza o aquel que pueda ser aislado, el 
genoma o genoplasma de cualquier ser vivo, 

la forma de presentar la información y los 
métodos, planes y reglas para el ejercicio de 
actividades intelectuales, juegos o activida-
des económico comerciales16. Las razones de 
su exclusión, básicamente, son la ausencia 
de aplicación industrial, como pasa con un 
descubrimiento, o por motivos de orden pú-
blico, en el caso de los procesos biológicos 
o los genomas de seres vivos.

El titular de la invención es el inventor, 
aquella persona que ha contribuido en la 
creación de la misma con su esfuerzo inte-
lectual, o sus causahabientes; así mismo, si 
varias personas han contribuido con su es-
fuerzo intelectual, no la simple cooperación, 
a desarrollar las diferentes etapas del proceso 
de creación, todos son considerados inven-
tores de la misma. Si la invención se realiza 
bajo una relación laboral, ésta pertenece al 
patrono.

Modelos de utilidad

Según Cárdenas Pérez, los modelos de 
utilidad consisten en una forma, configura-
ción o nueva disposición de elementos que 
producen un objeto que se distingue de los 
demás por la función que cumple, o porque 

14 Cfr. Pablo Emilio Cárdenas Pérez. Comentarios sobre propiedad intelectual, Chía (Colom-
bia), Editorial Cosmos, 2003, p. 88.
15 Carlos Fernández Novoa; José Manuel Otero Lastres; Manuel Botana Agra. Manual 
de la propiedad industrial, Madrid, Marcial Pons, 2009, p. 130.
16 Art. 15 de la Decisión 486 de 2000; allí también se incluyen las obras protegidas por las normas 
de derechos de autor y los programas de ordenador. Bajo este mismo entendido el artículo 20 de 
la Decisión establece: “[n]o serán patentables: / a) Las invenciones cuya explotación comercial 
en el país miembro respectivo deban impedirse necesariamente para proteger el orden público y la 
moral. (…) / b) Las invenciones cuya explotación comercial en el país miembro deban impedirse 
necesariamente para proteger la vida o la salud de las personas o de los animales, o para preservar 
los vegetales o el medio ambiente. / c) Las plantas, animales y los procedimientos esencialmente 
biológicos por la producción de plantas o animales que no sean procedimientos biológicos o mi-
crobiológicos. / d) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, 
así como los métodos de diagnóstico aplicado a los seres humanos o animales.
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proporciona alguna utilidad ventaja o efecto 
técnico17; la Decisión 486 considera modelo 
de utilidad “[t]oda nueva forma, configura-
ción o disposición de elementos, de algún 
artefacto, herramienta, instrumento, meca-
nismo u otro objeto, o de alguna parte del 
mismo, que permita un mejor o diferente 
funcionamiento, utilización o fabricación 
del objeto que le incorpore o le proporcione 
alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que 
antes no tenía”18. Entonces, puede ser que se 
tomen elementos ya conocidos (desde la má-
quina más novedosa hasta el utensilio más 
básico), pero si se modifican o adaptan de tal 
forma que desarrollen una función diferente 
a la que usualmente desempeñan, o permite 
ventajas técnicas, la nueva disposición, mo-
dificación o adaptación será patentable.

El valor intelectual no consiste en la crea-
ción de un nuevo producto sino en una nueva 
disposición de los elementos de la misma 
que permite otro tipo de aplicación o un 
desarrollo más eficaz de los que venía de-
sarrollando; además, para ser objeto de pro-
tección, el producto debe reflejar una mejora 
o una nueva aplicación técnica a partir de la 
incorporación de la modificaciones; lo que 
predomina es la funcionalidad.

Los modelos de utilidad deben cumplir los 
mismos requisitos que las invenciones, claro 
está, bajo niveles de exigencia más bajos:

Actividad inventiva: a pesar de partir de 
elementos ya existentes en el estado de la 

técnica, la nueva disposición de formas o 
la incorporación de modificaciones deben 
reflejar la idea fundamental del inventor en 
procura de genera un producto realmente in-
novador: “[l]a forma puede ser ya conocida; 
lo importante es que encierre una idea nueva 
cuya aplicación es innovadora”19.

Novedad: este requisito se valora de igual 
manera que para las invenciones, es decir, se 
toma todo el conocimiento que haya sido ac-
cesible al público dentro del año que precede 
a la fecha de la solicitud de patente o prio-
ridad, así mismo se excluye la divulgación 
hecha por el creador, sus causahabientes o un 
tercero que hubiese obtenido la información 
directa o indirectamente de aquellos.

Aplicación industrial: se exige que el nue-
vo producto genere una nueva aplicación o 
una ventaja técnica; de lo contrario, no será 
objeto de tutela de la normatividad de pro-
piedad industrial.

Diseños industriales

Siguiendo la definición establecida por la 
Decisión 486, “[s]e considerará como dise-
ño industrial la apariencia particular de un 
producto que resulte de cualquier reunión 
de líneas o combinación de colores, o de 
cualquier forma externa bidimensional o tri-
dimensional, línea, contorno, configuración, 
textura o material, sin que cambie el destino 
o finalidad de dicho producto”20. Con base 
en lo anterior, fácilmente podemos distin-

17 Cfr. Pablo Emilio Cárdenas Pérez. Op. cit., p. 141.
18 Art. 81.
19 Martín Uribe Arbeláez. Propiedad Industrial neoliberalismo y patente de vida, Bogotá, 
Ediciones Doctrina y Ley, 2002, p. 31.
20 Esta definición comprende los dibujos industriales que es la reunión de líneas o combinación de 
colores que se le incorporan a un objeto para hacerlo más llamativo, generalmente bidimensionales 
y los modelos industriales que son tridimensionales.
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guirlo del modelo industrial porque el diseño 
es una forma estética que hace especial la 
presentación exterior del producto que no 
altera su funcionalidad, o la mejora, pero esa 
nueva combinación de formas, líneas y colo-
res convierten el producto en algo original. 
Dado que este tipo de creaciones envuelve 
elementos artísticos y estéticos, es factible 
que concurran derechos de autor y derechos 
de propiedad industrial; por ejemplo si un 
pintor decide que, además de las obras ori-
ginales, se haga un calendario en donde la 
imagen de cada mes sea una de sus obras, 
será titular de derechos de autor sobre la 
pintura y de derechos de propiedad industrial 
sobre la presentación del calendario porque 
la incorporación de sus obras hicieron más 
llamativo el producto.

En cuanto a los requisitos necesarios para 
que sea objeto de protección, es claro que la 
combinación de líneas y formas debe generar 
algo novedoso21, que se diferencie claramen-
te de otros productos, las meras modifica-
ciones o adaptaciones secundarias no hacen 
del diseño algo novedoso; la utilización de 
formas conocidas no afecta la novedad del 
diseño si la combinación de éstas es nueva 
y permite que el producto sea atractivo y se 
distinga entre los demás. Finalmente, a pesar 
de la ausencia de elementos técnicos el di-
seño debe tener alguna aplicación industrial 
para que sea objeto de protección; sin embar-
go, este aspecto se refiere más a que pueda 
ser producido en serie: “[l]a aplicación in-
dustrial aquí tiene más una connotación de 
producción, de cantidad, de multiplicación 

del producto, independientemente si se hace 
por medios de alta tecnología y capacidad 
productiva, o si se logra mediante el trabajo 
de producción artesanal”22.

Además, los diseños cuya apariencia surja 
enteramente por las especificaciones téc-
nicas del producto, por las funciones que 
desempeña o para que pueda ser montado 
o conectado con otro producto, salvo que el 
diseño consista en la forma que permite el 
montaje, no puede dársele el tratamiento de 
una creación porque no involucra ningún 
aporte intelectual del creador. Igualmente, 
no puede registrarse aquel diseño que sea 
contrario a la moral o al orden público. 

Esquemas de trazado de circuitos 
integrados

El esquema de trazado es la especial dis-
posición de las interconexiones y demás 
elementos en un circuito integrado que per-
miten la ejecución de una determinada fun-
ción electrónica. La Decisión 486 lo define 
como la disposición tridimensional, expre-
sada en cualquier forma, de los elementos, 
siendo al menos uno de estos activo, e in-
terconexiones de un circuito integrado, o la 
disposición tridimensional para un circuito 
que va a ser fabricado.

La normativa andina define circuito inte-
grado como un producto, en su forma final o 
intermedia, cuyos elementos, de los cuales al 
menos uno es un elemento activo, y alguna 
o todas las interconexiones forman parte del 
cuerpo o de la superficie de una pieza de ma-

21 En los términos de la Decisión: “[u]n diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la 
solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al públi-
co, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por 
cualquier otro medio”.
22 F. Charria. Ob. cit., p. 69.
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terial; además, dicho producto debe estar des-
tinado a realizar una función electrónica.

El objeto de protección no es el circuito 
sino el diseño, la topografía de las interco-
nexiones y no el producto del que formen 
parte; es decir que existen dos objetos pro-
tegidos, el esquema como diseño y el pro-
ducto como invención o modelo industrial. 
En concordancia con lo anterior, el titular 
de los derechos sobre el esquema de traza-
do es el diseñador o aquel que contrató el 
diseño del esquema o del empleador, según 
corresponda.

Para que el esquema sea protegido debe 
ser original, esto es, no puede ser copia de 
ningún diseño existente en la industria, tam-
poco debe estar conformado con elementos 
corrientes de la materia a menos que dicha 
combinación devenga en una creación ori-
ginal, y debe reflejar el esfuerzo intelectual 
del creador; no es necesario que el esquema 
ya se haya incorporado a un circuito o que 
haga parte de un producto que circule en el 
mercado.

Signos distintivos

Dentro de la práctica comercial, uno de los 
factores más importantes es la clientela, pues 
ello asegura que parte del mercado al que 
se dirige el producto será de consumidores 
regulares del mismo y, en consecuencia, le 
proporcionará estabilidad y viabilidad eco-
nómica a la empresa.

Existen varias técnicas de mercado que 
procuran este resultado, pero la más efecti-
va es crear en la conciencia del comprador 
la certeza de que el producto o servicio es 

el mejor y que cubre todas sus necesidades; 
luego de ello viene otro desafío: que lo re-
cuerden. El signo distintivo, precisamente, 
busca lograr una asociación entre una repre-
sentación gráfica, sonora, incluso olfativa y 
el producto con todas sus características.

Según Metke Méndez son medios iden-
tificadores que utiliza el empresario para 
distinguirse a sí mismo en el comercio, o 
para distinguir sus establecimientos, o los 
productos que fabrica o comercializa, o los 
servicios que presta23.

Marcas

La marca es el signo o combinación de sig-
nos que el empresario utiliza para identificar 
sus productos, los servicios que presta con el 
propósito de diferenciarlos de otras alterna-
tivas que se encuentren en el mercado. Ade-
más de distinguir el producto, función propia 
de los signos distintivos, la marca indica que 
el producto o servicio proviene de una de-
terminada empresa con aptitudes definidas 
acerca de su fabricación, desarrollo, entre 
otros; así mismo, la marca es un activo de la 
empresa que representa el posicionamiento 
de sus productos del mercado y que, por este 
hecho, tiene un valor patrimonial.

Para que la marca sea protegible, en primer 
lugar, el signo o combinación de ellos debe 
ser perceptible, es decir, que los consumi-
dores tengan la oportunidad de apreciarlo, 
memorizarlo y diferenciarlo de productos 
similares; además de ello se exige la dis-
tintividad y licitud del signo. El primero de 
ellos indica que el signo debe diferenciar 
claramente el producto frente a otros si-

23 Cfr. Ricardo Metke Méndez. Lecciones de propiedad industrial, Bogotá, Baker & Mcken-
zie, 2001, p. 26. 
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milares, esto es, debe ser tan singular que 
no provoque ninguna confusión entre los 
consumidores y diferencie al comerciante, 
la empresa o el establecimiento, de aquellos 
que se dediquen a actividades afines; por lo 
tanto, la marca debe ser un medio inequívo-
co de identificación que permita atribuir un 
origen empresarial determinado respecto de 
ciertos bienes y servicios; el signo por sí solo 
no tiene relevancia si no se relaciona con un 
bien o servicio24.

Si la marca consiste en la denominación 
que se utiliza para identificar genéricamente 
el producto, la marca no será registrable, por 
ejemplo una marca de automóviles no puede 
ser “Autos” porque dicha expresión es la que 
identifica a todos los productos sin importar 
el fabricante, y no logra una individualización 

del bien o servicio, aunque ello no significa 
que no pueda ser usado en actividades dis-
tintas, lo mismo sucede con la forma de los 
productos; también, si la marca inicialmente 
registrada se convierte en una designación 
normal del bien o servicio (un ejemplo de 
ello es la marca chiclets que determinó que 
los demás productos se denominaran chicle), 
asimismo, cuando simplemente se describen 
la proveniencia del producto, naturaleza, sus 
características, funciones u otras propieda-
des como por ejemplo “Refrescante” para 
una marca de jugos25. Del mismo modo, 
las formas usuales de los productos, las que 
están determinadas por las especificaciones 
técnicas del producto o las que simplemente 
procuren una ventaja técnica no podrán ser 
registradas como marca26. En el caso de los 

24 Cfr. Ibíd., p. 54.
25 Según el Consejo de Estado: “[c]arecen de calidad o condición de signos registrables todos los 
que sean genéricos, descriptivos y usuales del producto o servicio a amparar, o aquellos que sin 
haber sido inicialmente la designación común del producto o del servicio por el uso de la marca, 
ésta se convierte en el nombre común del producto […]. Así mismo, no podrán ser registrados 
como signos los que en el lenguaje comercial, en los modismos o en la jerga son los utilizados 
para designar al producto, aunque la significación gramatical sea diferente”. Consejo de Estado, 
Sección Primera, Sentencia del 3 de abril de 1997, C. P.: Rafael Ariza Muñoz.
26 De conformidad con los artículos 135 y 136 de la Decisión tampoco podrán registrarse como 
marcas: / Cuando contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituo-
sas. / Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, 
bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y 
punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista 
heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de 
cualquier organización internacional. / Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas 
técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas 
y calidades en los países miembros. / Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una va-
riedad vegetal protegida en un país miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos 
o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación 
con la variedad. / Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas 
con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, 
título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solici-
tante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, 
salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran 
declarados sus herederos. / Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial 
o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste. / Consistan en 
el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las 
palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma 
de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea 
presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso.
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colores, si no tiene una forma específica que 
permita realizar una verdadera distinción, no 
podrá registrarse como marca.

La Decisión 486 trae otro requisito y es 
que la marca sea susceptible de representarse 
gráficamente, es decir, que sea captada fiel-
mente en un medio material por medio del 
cual se puedan definir todos sus aspectos; es-
te requisito no resulta acorde con las nuevas 
estrategias de mercado donde los olores, los 
sonidos y otros medios sensitivos tienen un 
papel importante a pesar de que resulta casi 
imposible representarlos gráficamente; algu-
nos establecen que para los sonidos la repre-
sentación gráfica consiste en la disposición 
determinada de las notas en un pentagrama 
y para los olores lo es la fórmula química 
empleada al efecto27.

Por otro lado, la marca no puede ser en-
gañosa, es decir, que induzca a error al con-
sumidor con respecto a sus propiedades, 
características, procedencia, cumplimiento 
de normas técnicas, etc.; sea similar o se 
asemeje a un signo distintivo ya existente 
de modo tal que exista riesgo de confu-
sión o asociación; ni contrariar la moral, 
el orden público o las buenas costumbres; 
igualmente, no puede utilizar marcas noto-
rias, popularmente conocidas y apreciadas 
por su clientela, así sea para actividades 
económicas ajenas a las que ocupa la marca 
ya que, dado el elevado good will de ésta y 
su extensa divulgación, trasciende el grupo 
objetivo de consumidores, lo cual impide 
un registro similar en las demás clases de 
productos o servicios. Este tipo de marcas 
tiene una especial protección porque no se 

puede reproducir o imitar alguna parte del 
signo que conlleve el riesgo de confundir a 
los consumidores.

Nombre comercial

El nombre comercial es cualquier sig-
no que identifique al comerciante, a una 
empresa, o a un establecimiento mercantil; 
esta denominación no necesariamente tiene 
que ser la razón social de la persona jurídica 
que desarrolla la actividad o dueña del es-
tablecimiento de comercio28. Es el nombre 
utilizado por el empresario para mostrarse e 
identificarse ante su clientela.

El nombre comercial debe cumplir los 
mismos requisitos de la marca, es decir, de-
be individualizar plenamente a la empresa, 
la actividad o el establecimiento, sin llevar 
a confusión respecto de otros existentes en 
el mismo ramo; no debe utilizar nombres 
notoriamente conocidos, debe ser conforme 
a la moral o al orden público29. Sin embar-
go, no es necesario el registro del signo, el 
derecho de exclusividad del nombre comer-
cial se adquiere por el primer uso y termina 
cuando dejen de existir las actividades eco-
nómicas, el establecimiento de comercio o 
la empresa.

Indicaciones geográficas

Las indicaciones geográficas se dividen 
en dos clases: indicaciones de procedencia y 
denominación de origen. Aunque están pre-
vistos en la normativa de propiedad indus-
trial, su propósito principal es proteger a los 

27 Cfr. R. Metk. Op. cit., p. 57. 
28 Art. 190 de la Decisión 486 de 2000.
29 Ver art. 194 de la Decisión 486 de 2000.
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productores y comerciantes, así como a los 
consumidores de determinado producto.

Indicación de procedencia: según el art. 
221 de la Decisión 486 es el nombre, expre-
sión, imagen o signo que designe un país, 
región, localidad o lugar determinado. Con 
este signo se quiere resaltar la procedencia 
del producto, es decir señala el lugar don-
de se fabrica o pone en circulación el bien 
pero sin que ello tenga influencia sobre las 
características del producto; generalmente 
complementa la marca. Este signo no podrá 
usarse si es falso o engañoso respecto a su 
origen o induce a confusión respecto al ori-
gen, procedencia, calidad o cualquier otra 
característica30.

Denominación de origen: de acuerdo con 
Cárdenas Pérez, algunas características 
y cualidades de productos naturales o ela-
borados obedecen a métodos tradicionales 
de savoir faire, condiciones geográficas y 
ambientales ligados a un territorio determi-
nado31. Así mismo, la Decisión 486 de 2000 
establece: “[s]e entenderá por denominación 
de origen una indicación geográfica consti-
tuida por la denominación de un país, de una 
región o de un lugar determinado, o consti-
tuida por una denominación que sin ser la de 
un país, una región o un lugar determinado 
se refiere a una zona geográfica determina-
da, utilizada para designar un producto ori-
ginario de ellos y cuya calidad, reputación 
u otras características se deban exclusiva o 
esencialmente al medio geográfico en el cual 
se produce, incluidos los factores naturales 
y humanos” (cursiva fuera de texto). Como 

puede apreciarse, la Decisión solo se refirió 
a los productos sin referirse a los servicios, 
porque la costumbre comercial siempre ha 
utilizado las denominaciones de origen para 
resaltar la especial fabricación de determina-
dos productos definida por las condiciones 
naturales y culturales del territorio del que 
provienen.

En definitiva, la indicación de la región o 
el lugar de donde proviene el producto pre-
tende distinguir características o cualidades 
del producto que se derivan, precisamente, 
de la procedencia del mismo. Por estas ra-
zones las denominaciones sólo pueden ser 
usadas por los productores localizados en 
la región y para los bienes que tengan su 
origen allí.

Ahora bien, bajo el entendido de que sien-
do signos distintivos deben diferenciar los 
productos de dicha región de los demás aje-
nos a ésta, la denominación no debe ser 
común o genérica en relación a los bienes y 
servicios en las que se usa según los cono-
cedores del producto así como el público en 
general; tampoco puede inducir a confusión 
o error a los consumidores sobre la proce-
dencia geográfica del producto así como 
sus calidades y características, y debe ser 
conforme a la moral y a las buenas costum-
bres32. De igual manera, el artículo 215 de 
la Decisión prohíbe la utilización de deno-
minaciones de origen que identifiquen vinos 
o bebidas espirituosas para productos del 
mismo género que no sean provenientes del 
territorio designado por la denominación de 
origen, incluso cuando se indique el verda-

30 Art. 222 Decisión 486 de 2000.
31 Cfr. P. Cardenás. Op. cit., p. 297.
32 Art. 202 de la Decisión 486 de 2000.
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dero origen del producto, pero acompañada 
de expresiones tales como “tipo”, “clase”, 
“estilo”, “imitación” u otras similares.

De conformidad con el literal e) del artícu-
lo 135, no pueden registrarse como marcas 
aquellos signos que indiquen la procedencia 
geográfica del bien; ahora, si se emplean 
denominaciones de fantasía que permitan 
distinguir el producto, ello sí podrá ser re-
gistrado como marca. En conclusión, si el 
comerciante emplea el nombre del lugar 
donde se encuentra ubicado como signo 
distintivo, no puede impedir que los demás 
lo hagan, salvo que lo usen comerciantes aje-
nos a la región y con ello se esté engañando 
a los consumidores o se cree confusión entre 
el público.

Enseñas

Es el signo que utiliza el comerciante para 
identificar sus establecimientos de comercio, 
sin necesidad de que sea el mismo para to-
dos, es decir, que el propietario puede utili-
zar tantas enseñas como los establecimientos 
que tenga. Este bien, al igual que el nombre 
comercial, forma parte del establecimiento 
mercantil.

La enseña puede estar constituida por el 
nombre del propietario, sus apellidos, seu-
dónimo, o por una marca, razón o denomina-
ción social del titular, por una sigla o por un 
emblema. Para su registro deben cumplir las 
mismas exigencias previstas para las marcas 
bajo las mismas condiciones de protección.

Lemas

Es la palabra, frase o leyenda que se uti-
liza como complemento de la marca para 
reforzar la distintividad de la misma; el lema 
debe estar vinculado a una marca, tanto así 
que en caso de solicitar el registro, además 
de cumplir con requisitos generales (es de-
cir representación física y distintividad), 
debe establecerse a qué marca pertenece 
ya que sólo podrá utilizarse con esta y para 
los servicios que se hayan declarado en la 
solicitud; en consecuencia, no podrán re-
gistrarse como lemas aquellos que aludan a 
productos o marcas similares, o que puedan 
perjudicarlos al generar riesgo de confusión 
o asociación.

D. Derechos que confiere la propiedad 
industrial 

Como se ha venido mencionando, una vez 
cumplidos los requisitos exigidos legalmen-
te, el creador adquiere el derecho de explota-
ción exclusiva entendido como el poder para 
poner en práctica su invención y sacar pro-
vecho de la misma33; lo cual se justifica en la 
medida que procura el progreso industrial y 
el desarrollo económico, y el Estado puede 
establecer el monopolio de explotación en 
su territorio como un estímulo a la actividad 
innovadora del creador; además, existe un 
ius prohibendi frente a terceros que deseen 
explotar la creación sin su consentimiento. 
No obstante, estos derechos no son perpe-

33 Refiriéndose a las nuevas creaciones, el artículo 59 de la Decisión 486 de 2000 establece que 
la explotación implica la producción integral del producto o el uso integral del procedimiento 
patentado, junto con la distribución y comercialización, cuando se haga de forma suficiente para 
satisfacer la demanda del mercado.
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tuos sino que se conceden por un tiempo 
limitado –aunque puede existir renovación 
del registro.

A diferencia de los derechos de autor que 
nacen junto con la obra, los derechos sobre la 
propiedad industrial, en su mayoría, surgen 
a partir de la expedición de un acto adminis-
trativo de concesión o de registro. 

En el caso de las nuevas creaciones, el ar-
tículo 52 de la Decisión 486 prevé: la patente 
confiere a su titular el derecho de impedir a 
terceras personas que no tengan su consenti-
miento a realizar los siguientes actos:

a) Cuando en la patente se reivindica un 
producto:

i) Fabricar el producto.
ii) Ofrecer en venta, vender o usar el pro-

ducto; o importarlo para alguno de estos 
fines.

b) Cuando en la patente se reivindica un 
procedimiento:

i) Emplear el procedimiento.
ii) Ejecutar cualquiera de los actos indica-

dos en el literal a) respecto de un producto 
obtenido directamente mediante el proce-
dimiento.

Con respecto a los esquemas de trazado de 
circuitos integrados (art. 99 Decreto 486 de 
2000), estas facultades también se aplican a 
los circuitos integrados que incorporen el es-
quema así como a los bienes que incorporen 
circuitos que contengan esquemas reprodu-
cidos ilícitamente.

El artículo 129 de la Decisión se refiere 
a los derechos que concede el registro del 
diseño industrial; además de la explotación 

exclusiva de la creación, el titular goza de 
la facultad de oponerse frente a los actos de 
terceros, realizados sin su consentimiento, 
de explotación del diseño así como de los 
productos que lo incorporen o lo reproduz-
can. Igualmente, el titular de los derechos 
podrá actuar contra quienes produzcan o 
comercialicen un producto que reproduzca 
o incorpore un diseño con diferencias se-
cundarias.

En lo que tiene que ver con los signos dis-
tintivos, la explotación exclusiva solamente 
abarca la promoción, publicidad y propa-
ganda de los bienes y servicios del mismo 
sector productivo, con lo cual el titular podrá 
impedir que el signo se utilice para productos 
y servicios de otra área, excepto si se trata de 
signos notoriamente conocidos, se induce al 
público a error o confusión o su uso lleva a 
la dilución de la fuerza distintiva del signo. 
A estos efectos el artículo 155 de la Decisión 
dispone:

El registro de una marca confiere a su titular 
el derecho de impedir a cualquier tercero 
realizar, sin su consentimiento, los siguien-
tes actos: a) aplicar o colocar la marca o un 
signo distintivo idéntico o semejante sobre 
productos para los cuales se ha registrado la 
marca; sobre productos vinculados a los ser-
vicios para los cuales ésta se ha registrado; 
o sobre los envases, envolturas, embalajes 
o acondicionamientos de tales productos; 
b) suprimir o modificar la marca con fines 
comerciales, después de que se hubiese 
aplicado o colocado sobre los productos 
para los cuales se ha registrado la marca; 
sobre los productos vinculados a los servi-
cios para los cuales ésta se ha registrado; o 
sobre los envases, envolturas, embalajes o 
acondicionamientos de tales productos; c) 
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fabricar etiquetas, envases, envolturas, em-
balajes u otros materiales que reproduzcan 
o contengan la marca, así como comercia-
lizar o detentar tales materiales; d) usar en 
el comercio un signo idéntico o similar a la 
marca respecto de cualesquiera productos 
o servicios, cuando tal uso pudiese causar 
confusión o un riesgo de asociación con el 
titular del registro. Tratándose del uso de un 
signo idéntico para productos o servicios 
idénticos se presumirá que existe riesgo de 
confusión; e) usar en el comercio un signo 
idéntico o similar a una marca notoriamente 
conocida respecto de cualesquiera produc-
tos o servicios, cuando ello pudiese causar 
al titular del registro un daño económico o 
comercial injusto por razón de una dilución 
de la fuerza distintiva o del valor comercial 
o publicitario de la marca, o por razón de un 
aprovechamiento injusto del prestigio de la 
marca o de su titular; f) usar públicamente 
un signo idéntico o similar a una marca 
notoriamente conocida, aun para fines no 
comerciales, cuando ello pudiese causar una 
dilución de la fuerza distintiva o del valor 
comercial o publicitario de la marca, o un 
aprovechamiento injusto de su prestigio.

III. Derecho tributario internacional y 
propiedad industrial

El Derecho tributario internacional com-
prende las normas que regulan las relaciones 
de los estados o entes supranacionales y 
algunos supuestos de hecho con relevancia 

tributaria, que se realizan en el exterior de 
los mismos, como por ejemplo la doble im-
posición34 –o el fraude a la ley tributaria–, y 
afecta a sus residentes. 

Según Montaño Galarza35, el Derecho 
tributario internacional comprende varios as-
pectos del Derecho tributario como el repar-
to y ejercicio del poder tributario, así como 
sus límites, aspectos sustanciales y procedi-
mentales, pero desde un plano superior que 
es el Derecho internacional público. Uno de 
los principales inconvenientes que surge en 
el tráfico jurídico internacional es la doble o 
múltiple imposición internacional a la que se 
ven expuestos los contratantes: en el Estado 
en donde son residentes seguramente serán 
gravados todos los ingresos percibidos, a 
nivel interno o en el extranjero; y en el lugar 
donde se perfeccione el contrato o se realice 
la inversión tributarán por los ingresos que 
obtengan en ese Estado. 

Por ello, uno de los instrumentos más co-
nocidos y usados en esta área son los Conve-
nios para evitar la Doble Imposición –cdi–. 
Estos convenios clasifican las rentas y deter-
minan el Estado que podrá ejercer potestad 
tributaria sobre las mismas; dentro de estas 
rentas encontramos las regalías o cánones.

Como puede entenderse, este tipo de ins-
trumentos resulta de vital importancia para 
el crecimiento del comercio internacional 
así como atraer inversión extranjera hacia 
los países en vías de desarrollo; por otra 
parte, los países desarrollados también se 
interesan en este tipo de convenios como 

34 Siguiendo la definición de la ocde, la doble imposición jurídica internacional puede definirse 
como resultado de la aplicación de impuestos similares, en dos (o más) Estados, a un mismo con-
tribuyente respecto de la misma materia imponible y por el mismo periodo de tiempo. 
35 César Montaño Galarza. Manual de Derecho Tributario Internacional, Corporación Editora 
Nacional, Quito, 2006, pp. 15 y ss.
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una forma de lograr un trato más equitativo 
para los empresarios que tienen negocios en 
el extranjero.

Por esta razón, algunas organizaciones 
internacionales han propuesto modelos de 
convenio que pretenden establecer un re-
parto equitativo en el recaudo de las rentas 
generadas en uno u otro Estado, en especial 
para aquellos negocios o inversiones que 
tributan en distintos países. Es así como la 
Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (ocde) y la Organización 
de Naciones Unidas (onu) han desarrollado 
este tipo de modelos. El modelo de la onu 
busca proteger el recaudo de los países en 
desarrollo mientras que el de la ocde obede-
ce más a criterios económicos. Sin embargo, 
algunos países ya han empezado a desarro-
llar sus propios modelos de convenio, tal es 
el caso de Estados Unidos y Holanda. La 
Comunidad Andina también ha presentado 
su modelo de cdi, pero hasta ahora ninguno 
de los países miembros lo ha utilizado.

En lo que respecta a las rentas derivadas 
de regalías, los modelos de cdi, por regla 
general, dejan tributación de las mismas 
al país de la residencia o el lugar donde se 
encuentra el establecimiento permanente, 
en su defecto. Lo anterior se debe a que es 
el país de residencia el que se ve afectado 
por los costos que implica el desarrollo de 
la propiedad intelectual de cuya explotación 
provienen las regalías36.

El modelo más usado para la negociación 
de cdi, entre países miembros o no miem-
bros –incluso al interior de organizaciones 
internacionales– es el ideado por la ocde, 

que regula el tema de regalías en los siguien-
tes términos:

1. Las regalías procedentes de un Estado 
contratante y cuyo beneficiario efectivo es 
un residente del otro Estado contratante sólo 
pueden someterse a imposición en ese otro 
Estado.

2. El término “regalías”, en el sentido de 
este artículo, se refiere a las cantidades de 
cualquier clase pagadas por el uso, o la con-
cesión de uso, de derecho de autor sobre 
obras literarias, artísticas o científicas, in-
cluidas las películas cinematográficas, de 
patentes, marcas, diseños o modelos, planos, 
fórmulas o procedimientos secretos, o por 
informaciones relativas a experiencias in-
dustriales, comerciales o científicas.

3. Las disposiciones del muneral 1 no son 
aplicables si el beneficiario efectivo de las 
regalías, residente de un Estado contratante, 
realiza allí una actividad empresarial por 
medio de un establecimiento permanente, 
y si el bien o el derecho por el que se pagan 
las regalías está vinculado efectivamente a 
dicho establecimiento permanente. En tal 
caso son aplicables las disposiciones del 
artículo 7.º.

4. Cuando, por las relaciones especiales 
existentes entre el deudor y el beneficiario 
efectivo o por las que uno y otro mantengan 
con terceros, el importe de las regalías, ha-
bida cuenta del uso, derecho o información 
por los que se pagan, exceda del que ha-
brían convenido el deudor y el beneficiario 
efectivo en ausencia de tales relaciones, las 
disposiciones de este artículo no se aplicarán 

36 Cfr. Catalina Hoyos Jiménez. “Tributación de intangibles en Colombia”, en xxix Jornadas 
Colombianas de Derecho Tributario, Cartagena de Indias, Instituto Colombiano de Derecho 
Tributario, 2005. 
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más que a este último importe. En tal caso 
las cuantía en exceso podrá someterse a 
imposición de acuerdo con la legislación de 
cada Estado contratante, teniendo en cuenta 
las demás disposiciones del presente con-
venio.

Cada artículo del convenio viene acom-
pañado de comentarios efectuados por el 
Comité de Asuntos Fiscales, conformado 
por expertos que representan a los países 
miembros, y pretenden ilustrar el sentido de 
cada disposición. Estos comentarios tienen 
importancia significativa para aquellos paí-
ses cuyas administraciones tributarias no se 
encuentran lo suficientemente preparadas 
para interpretar o resolver consultas con 
respecto a los artículos de cada convenio, 
constituyéndose como fuente de interpre-
tación de los mismos para contribuyentes 
y tribunales.

De conformidad con el texto del artículo, 
las regalías estarán gravadas en el Estado de 
la residencia del beneficiario efectivo, ex-
ceptuando el caso en que las mismas hayan 
sido obtenidas por medio de un estableci-
miento permanente al cual el bien o derecho 
por el que se pagan las regalías está vincu-
lado efectivamente. El artículo no precisa 
si la exención en el Estado de la fuente de 
regalía se encuentra subordinada a que estén 
gravadas en el Estado de la residencia; según 
los comentarios de la ocde esto debe ser de-
finido por los Estados contratantes.

Con respecto a la figura del beneficiario 
efectivo los mandatarios, agentes y socieda-
des instrumentales, a pesar de que reciban el 
pago de las regalías no pueden ser conside-
rados beneficiarios efectivos de las regalías 
que reciben, pues son meros representantes; 
por lo tanto, para establecer si el convenio 
resulta o no aplicable, hay que verificar si 
el representado es residente del otro Estado 
contratante, ya que de lo contrario no se 
cumpliría con el objetivo del convenio.

El concepto de “regalías” contempla los 
pagos de cualquier clase recibidos por el uso 
o cesión del derecho de uso de los bienes o 
derechos que forman parte de las diferentes 
modalidades de propiedad literaria y artís-
tica, los elementos de propiedad industrial 
mencionados en el artículo y la información 
de la experiencia adquirida en el campo in-
dustrial, comercial o científico. Ahora bien, 
al incluirse la expresión “pagos37 de cual-
quier clase” se hace referencia a las diferen-
tes causas que pueden darle origen, pueden 
ser contractuales, como la ejecución de un 
contrato de licencia, de cesión, franquicia38; 
o extracontractuales, como el uso abusivo o 
indebido de los derechos o bienes de propie-
dad intelectual.

Ahora bien, si el pago obedece a la transfe-
rencia de derechos que constituyen una pro-
piedad específica (en el caso de explotación 
exclusiva en un aérea geográfica determi-
nada y un tiempo determinado) estas rentas 
no pueden contemplarse dentro del artículo 

37 Según los comentarios la modelo de la ocde, el concepto de pago se refiere al acto de dar cum-
plimiento a la obligación de poner los fondos a disposición del acreedor en la forma prevista por 
el contrato o por los usos.
38 Allí, siguiendo los comentarios, también deben contemplarse los acuerdos en los que además 
de conceder el uso de bienes o derechos de propiedad intelectual, se pacta el no suministro de ese 
derecho, ese pago se incluye dentro de la definición de regalías.
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sino que deben calificarse como ganancias 
de capital o como rentas de actividades co-
merciales previstas en el artículo 7.º del mo-
delo de convenio de la ocde. Igualmente, la 
forma de pago no determinará la forma en 
que sean calificadas las rentas.

Así mismo, cuando los pagos se hacen ex-
clusivamente en consideración de los dere-
chos de distribución exclusiva del producto 
del bien intelectual no estamos ante regalías 
ya que el pago no obedece al uso o derecho 
de uso de algún elemento de propiedad in-
telectual contemplado en la disposición. 
Estas rentas deben regularse de conformi-
dad con lo dispuestos en el artículo 7.º del 
convenio39.

Con respecto a las regalías que proceden 
con ocasión de las actividades realizadas a 
través de un establecimiento permanente, la 
ocde en sus comentarios aclara que no se es-
tablece que las regalías que se obtengan en el 
Estado de la fuente, por presunción o ficción 
legal, deban imputarse inmediatamente al 
establecimiento permanente ubicado en ese 
Estado; el apartado lo único que establece es 
la posibilidad del Estado de la fuente de gra-
var las regalías como utilidades del estable-
cimiento permanente, situado en dicho país y 
propiedad del beneficiario residente del otro 

Estado, si aquellas se derivan de derechos o 
bienes, en este caso de propiedad intelectual, 
que forman parte de los activos que confor-
man el establecimiento permanente, o que de 
otro se vinculan efectivamente con este40.

En lo que se refiere al régimen aplicable al 
exceso de sumas recibidas por conceptos de 
regalías, debido a las especiales relaciones 
entre los contratantes o de estos como ter-
ceros, se deben calificar según las circuns-
tancias de cada caso para luego aplicar las 
disposiciones pertinentes del cdi.

El texto del modelo de la onu tomó como 
base el modelo de cdi de la ocde, pero fue 
desarrollado pensando en la celebración de 
convenios entre países desarrollados y países 
subdesarrollados:

1. Las regalías procedentes de un Estado 
contratante pagada a un residente del otro 
Estado contratante pueden someterse a im-
posición en ese otro Estado.

2. Sin embargo, estas regalías pueden tam-
bién someterse a imposición en el Estado del 
que procedan y de acuerdo con las leyes de 
ese Estado, pero si el beneficiario efectivo 
de las regalías es residente de otro Estado 
contratante, el impuesto así exigido no puede 
exceder el porcentaje establecido por medio 

39 Dentro de los comentarios se encuentra el siguiente ejemplo: un distribuidor de ropa de un Es-
tado contratante que paga cierta cantidad de dinero a un fabricante de camisetas de cierta marca, 
residente de otro Estado contratante, en consideración por el derecho exclusivo de vender en el 
primer Estado las camisetas de marca fabricadas en el exterior por dicho fabricante.
40 De conformidad con los comentarios de la ocde de 2008, la imputación de las regalías al 
establecimiento permanente si los derechos o bienes de propiedad intelectual están registrados 
contablemente como un activo del establecimiento (lo anterior en aras a evitar los posibles abusos 
en que podrían incurrir los beneficiarios al transferir bienes o derechos de propiedad intelectual a 
establecimientos permanentes en países que ofrecen tratamientos preferentes a las regalías). Sin 
embargo, en los comentarios de 2010, la ocde modifica su posición al explicar que la vinculación 
de las regalías al establecimiento permanente si el derecho del cual derivan es atribuido al esta-
blecimiento permanente de acuerdo con el reporte “[a]tribución de ganancias al establecimiento 
permanente” del comité.
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de negociaciones bilaterales del importe 
bruto de las regalías. Las autoridades com-
petentes de los Estados contratantes fijarán 
de mutuo acuerdo el modo de aplicación de 
dicho artículo.

3. El término regalías usado en este artícu-
lo significa remuneraciones de cualquier cla-
se percibidas por el uso o el derecho de uso 
de cualquier derecho de autor sobre obras 
literarias, artísticas o científicas, incluidas 
las películas cinematográficas o películas y 
grabaciones usadas para emisiones radiales 
y televisivas, cualquier patente, marca regis-
trada, diseño o modelo, plano, fórmula o pro-
cedimiento secreto, o por el uso o derecho 
de uso de equipos industriales, comerciales 
o científicos o por informaciones relativas 
a experiencias industriales, comerciales o 
científicas.

4. Las disposiciones de los parágrafos 1 y 
2 no serán aplicables si el beneficiario efec-
tivo de las regalías, residente de un Estado 
contratante, realiza en el Estado contratante 
del que proceden las regalías, mediante un 
establecimiento permanente situado allí, o 
presta servicios personales independientes 
en ese otro Estado por medio de una base 
fija situada allí, y el derecho de propiedad 
respecto del cual las regalías serán pagadas 
está efectivamente vinculado a ese estableci-
miento permanente o base fija, o con aquellas 
actividades del literal c) del parágrafo 1 del 
artículo 7.º.

5. Las regalías se consideran procedentes 
de un Estado contratante cuando el deudor es 

residente de ese Estado. Sin embargo, cuan-
do quien paga las regalías, sea o no residente 
de un Estado contratante, tenga en uno de 
los Estado contratantes un establecimiento 
permanente o una base fija en relación con 
el cual se haya contraído la obligación de 
pago y dicho establecimiento permanente 
o base fija soporte la carga de las misma, 
las regalías se considerarán procedentes del 
Estado donde está situado el establecimiento 
permanente o base fija.

Cuando en razón de las relaciones especia-
les entre el deudor y el beneficiario efectivo, 
o de las que uno y otro mantengan con terce-
ros, el importe de las regalías, habida cuenta 
del uso, derecho o información por las que 
son pagadas, exceda del importe que habrían 
acordado en ausencia de estas relaciones, las 
disposiciones de este artículo se aplicarán 
solamente a este último importe. En tal caso, 
la cuantía pagada en exceso podrá someterse 
a imposición de acuerdo con la legislación de 
cada Estado contratante, teniendo en cuenta 
las demás disposiciones del convenio (cur-
siva fuera de texto).

Hay varias modificaciones importantes 
al modelo de la ocde, la primera es que se 
permite la tributación en la fuente de cierta 
alícuota del importe bruto de las regalías. El 
convenio también prevé que las rentas gene-
radas por el uso o derecho de uso de equipos 
industriales, comerciales o científicos se 
considerarán regalías; esto no lo establece 
el modelo de la ocde41. La razón que puede 

41 Esta disposición fue eliminada en la revisión hecha en el 2000; en consecuencia, los pagos rea-
lizados bajo estos supuestos de hecho se caracterizarán como un beneficio empresarial, regulado 
por lo previsto en el artículo 7.º.
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fundamentar que este concepto forme parte 
de la definición de regalías es que los mis-
mos envuelven cierto trabajo intelectual en 
su desarrollo y exigen ciertos conocimientos 
técnicos para su uso: lo mismo sucede para 
los servicios técnicos, de asistencia técnica 
y de consultoría que también se encuentran 
en este artículo séptimo.

En lo que tiene que ver con la primera mo-
dificación, una de las observaciones hechas 
por los representantes de los países, cuando 
el usuario de una patente o una propiedad 
similar es residente en un Estado contratante 
y paga regalías al titular que es residente en 
el otro Estado contratante involucrado en el 
negocio jurídico, es que el importe pagado 
generalmente está sometido a imposición 
en el Estado de la fuente42. El Estado de la 
fuente grava el importe bruto de las regalías. 
Por otra parte, el propietario de una patente 
o propiedad intangible gasta grandes sumas 
para el desarrollo o adquisición de dicha 
propiedad, la renta neta derivada de las rega-
lías puede ser una pequeña parte del importe 
bruto de estas. En consecuencia, incluso 
un gravamen moderado en la fuente puede 
conllevar un gravamen alto en la renta neta. 
Esta posibilidad complica la elección de las 
tasas de imposición en el país de la fuente. 
Tal elección es aún más complicada por la 
posibilidad que una tributación alta en el 
Estado de la fuente lleve a que el propietario 
del intangible incremente el valor de las re-
galías para el usuario del país de la fuente. 

De conformidad con el modelo de conve-
nio, se entiende que las regalías provienen 

de alguno de los estados contratantes cuando 
el contratante es residente del Estado contra-
tante o, si bien no es residente, la transacción 
se realiza por medio de un establecimiento 
permanente o una base fija situada en el Es-
tado contratante y estos son los que soportan 
la obligación de pago; este concepto, a mi 
juicio, resulta bastante anti técnico toda vez 
que, en un primer acercamiento, no presenta 
definiciones sustanciales con el estableci-
miento permanente y no se encuentra en el 
convenio una definición de esta figura. 

La regulación comunitaria (Decisión 578 
de la Comunidad Andina) se aparta bastante 
de la que contemplan los modelos de conve-
nio vistos, empezando con la definición de 
regalía, ya que de conformidad con el literal 
i de la norma comunitaria, 

el término regalía se refiere a cualquier be-
neficio, valor o suma de dinero pagado por 
el uso o derecho de uso de bienes intangi-
bles, tales como marcas, patentes, licencias, 
conocimientos técnicos no patentados u 
otros conocimientos de similar naturaleza 
en el territorio de uno de los países miem-
bros, incluyendo en particular los derecho 
de obtentor de nuevas variedades vegetales 
previstos en la Decisión 345 y los derechos 
de autor y derechos conexos previstos en la 
Decisión 351 (cursiva fuera de texto).

La Decisión define el término regalías de 
forma mucho más amplia que los convenios 
estudiados, pues se refiere a las rentas pa-
gadas por el uso o derecho de uso de bienes 

42 Durante la discusión del grupo de expertos, los miembros de países en vías de desarrollo expre-
saron que, buscando facilitar la celebración de cdi con países desarrollados, el derecho a gravar 
las regalías de manera principal debería ser el Estado en donde se percibieron las regalías, esto 
es, el Estado de la fuente.
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intangibles, con lo cual no se refiere solo a 
bienes de propiedad intelectual sino que se 
incluyen bienes como el good will e incluso 
podría incluirse aquellos bienes que cons-
tituyen el soporte material de la propiedad 
intelectual43.

La Decisión también cae en ciertas impre-
cisiones como identificar como bien intan-
gible las licencias, siendo que se trata de un 
contrato donde se concede el derecho y la 
explotación del bien de propiedad intelectual 
bajo determinadas condiciones y en deter-
minado territorio. Así mismo, se incluyen 
categorías autónomas como conocimientos 
técnicos no patentados que no encajan en 
ninguna de las categorías de propiedad in-
dustrial, lo que entorpece su entendimiento 
y aplicación. Además, la Decisión regula de 
manera separada la prestación de servicios 
técnicos o de asistencia técnica, los cuales, 
entonces, se regirían por los artículos 1344 y 
1445 de la Decisión.

A diferencia del modelo de convenio de la 
ocde, la Decisión de la Comunidad Andina 
establece el criterio de la fuente como regla 
de tributación para las regalías, por tanto 
solo el país en donde se generan las regalías 
podrá gravarlas.

IV. Tratamiento de las regalías obtenidas 
por la explotación de propiedad industrial 
en los cdi suscritos por Colombia

En los últimos cinco años Colombia ha 
empezado a negociar Convenios para Evitar 
la Doble Imposición con países exportadores 
de inversión. La mayoría de estos convenios 
toman como base el modelo de la ocde, 
aunque varios han introducido elementos 
propios del modelo onu, como la inclusión 
dentro del concepto de regalías del uso o 
concesión de uso de equipos industriales, 
comerciales y científicos, así como la pres-
tación de servicios técnicos, de asistencia 
técnica y de consultoría.

La estructura general de todos los conve-
nios es la siguiente:

Artículo 12

CáNONES O REGALÍAS

1. Los cánones o regalías procedentes de 
un Estado contratante y cuyo beneficiario 
efectivo sea un residente del otro Estado 
contratante pueden someterse a imposición 
en ese otro Estado.
2. No obstante, dichos cánones o regalías 
también podrán estar sometidos a impo-

43 Cfr. Ibíd.
44 Artículo 13. Rentas provenientes de prestación de servicios profesionales. Las remuneraciones, 
honorarios, sueldos, salarios, beneficios y compensaciones similares, percibidos como retribucio-
nes de servicios prestados por empleados, profesionales, técnicos o por servicios personales en 
general, incluidos los de consultoría, solo serán gravables en el territorio en el cual tales servicios 
fueren prestados.
45 Artículo 14. Beneficios empresariales por la prestación de servicios, servicios técnicos, asistencia 
técnica y consultoría. Las rentas obtenidas por empresas de servicios profesionales, técnicos, de 
asistencia técnica y de consultoría, serán gravables solo en el país miembro en cuyo territorio se 
produzca el beneficio de tales servicios. Salvo prueba en contrario, se presume que el lugar donde 
se produce el beneficio es aquel en el que imputa y registra el correspondiente gasto.
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sición en el Estado contratante de donde 
procedan y de acuerdo con la legislación de 
ese Estado, pero si el beneficiario efectivo 
de los cánones o regalías es un residente del 
otro Estado contratante, el impuesto así exi-
gido no podrá exceder del 10% del importe 
bruto de los cánones o regalías.
3. El término “cánones o regalías” en el 
sentido de este artículo “significa las can-
tidades de cualquier clase pagadas por el 
uso, o la concesión de uso, de derechos 
de autor sobre obras literarias, artísticas o 
científicas, incluidas las películas cinema-
tográficas o películas, cintas y otros medios 
de reproducción de la imagen y el sonido, 
de patentes, marcas de fábrica o de comer-
cio, dibujos o modelos, planos, fórmulas o 
procedimientos secretos, o por el uso, o la 
concesión de uso, de equipos industriales, 
comerciales o científicos, o por informa-
ciones relativas a experiencias industriales, 
comerciales o científicas”. Se considerarán 
incluidos en este concepto los servicios 
prestados por asistencia técnica, servicios 
técnicos y servicios de consultoría.
4. Las disposiciones del apartado 1 y 2 no 
se aplican si el beneficiario efectivo de los 
cánones o regalías, residente de un Esta-
do contratante, realiza en el otro Estado 
contratante, del que proceden los cánones 
o regalías, una actividad industrial o co-
mercial por medio de un establecimiento 
permanente situado en ese otro Estado, y 
el derecho o bien por el que se pagan los 
cánones o regalías está vinculado efectiva-
mente a dicho establecimiento permanente. 
En tales casos se aplicarán las disposiciones 
del artículo 7.º.
5. Los cánones o regalías se considerarán 
procedentes de un Estado contratante cuan-
do el deudor sea un residente del Estado. Sin 
embargo, cuando el deudor de los cánones 

o regalías, sea o no residente de un Estado 
contratante, tenga en uno de los Estados 
contratantes un establecimiento permanente 
en relación con el cual se hubiera contraído 
la obligación de pagar las regalías y que 
soporte la carga de los mismos, dichos cáno-
nes o regalías se considerarán procedentes 
del Estado donde esté situado el estableci-
miento permanente.
Cuando, por razón de las relaciones especia-
les existentes entre el deudor y el beneficia-
rio efectivo de los cánones o regalías, o de 
las que uno y otro mantengan con terceros, 
el importe de los cánones o regalías habida 
cuenta del uso, derecho o información’ por 
los que se pagan, exceda del que habrían 
convenido el deudor y el beneficiario efec-
tivo en ausencia de tales relaciones, las dis-
posiciones de este artículo no se aplicarán 
más que a este último importe. En tal caso, 
el exceso podrá someterse a imposición de 
acuerdo con la legislación de cada Estado 
contratante, teniendo en cuenta las demás 
disposiciones del presente Convenio.

Las rentas por pago de regalías se entien-
den obtenidas en alguno de los estados con-
tratantes cuando el deudor sea residente en 
alguno de los estados contratantes o tenga 
un establecimiento permanente, a través del 
cual se haya realizado la transacción, ubica-
do en alguno de los estados.

De conformidad con el artículo, se en-
tienden sometidas a imposición cantidades 
pagadas de cualquier clase por el uso o con-
cesión de uso de los derechos de propiedad 
industrial que se derivan de las patentes, 
modelos, diseños, dibujos, secretos indus-
triales, igualmente se entienden como re-
galías lo obtenido por el uso o concesión 
de uso de equipos industriales o científicos 
y las sumas recibidas por la prestación de 
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servicios técnicos y de asistencia técnica. Al 
determinar las sumas pagadas de cualquier 
clase establece el tratamiento de regalías 
para ciertas rentas que si bien teóricamente 
no obedecen a este concepto en el convenio 
tienen el mismo tratamiento, como el caso 
de las indemnizaciones.

En todo caso, si las rentas se generan a 
través de un establecimiento permanente, 
se imputarán al mismo y se gravarán en el 
Estado donde se encuentre aquel.

Existen casos en los cuales, por las espe-
ciales relaciones entre los contratantes o de 

éstos con terceros, puede llegarse a pactar 
una cantidad superior a la que se pagaría en 
circunstancias normales de mercado; bajo 
esta hipótesis solo se le dará el tratamiento 
previsto en el artículo a la suma que normal-
mente se pagaría, el exceso deberá calificarse 
según las demás disposiciones del Convenio. 
No obstante, no se establecen parámetros 
claros acerca de los mecanismos con los que 
se fija el precio normal, dejando a criterio de 
las administraciones tributarias el método 
para escoger, lo cual puede significar un ma-
yor o menor recaudo para cada Estado.
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Conclusiones

Con la celebración de convenios para evi-
tar la doble imposición, Colombia ha avan-
zado bastante en sus esfuerzos por promover 
la inversión extranjera y, aún mejor, la im-
portación de tecnología para la mejora y 
desarrollo de nuestra industria. Sin embargo, 
dichos instrumentos plantean nuevos retos 
a la administración tributaria, que se verá 
enfrentada a negocios de toda índole, con 
multiplicidad de prestaciones o con presta-
ciones mixtas relacionadas, directa o indirec-
tamente, con derechos y bienes de propiedad 
intelectual. He aquí algunos ejemplos:

a) Cuando se enajena totalmente un bien 
de propiedad intelectual no hay una conce-
sión en el uso del mismo o en algunos de los 
derechos de explotación, sino que hay una 
transferencia de la propiedad y por lo tanto 
las rentas generadas deberán calificarse co-
mo rentas de capital.

b) Existen transacciones en las que con-
curren multiplicidad de prestaciones, caso 
del contrato de franquicia en el cual una 

parte, denominada franquiciante, le permite 
a otra, franquiciado, ofrecer en el merca-
do un producto o servicio con el uso de su 
nombre, signos distintivos, publicidad, know 
how, asistencia técnica y en algunos casos 
el suministro de bienes y servicios. Como 
puede verse, el precio que debe pagar el 
franquiciado contiene varios elementos que 
lo calificarían como regalía; sin embargo, 
hay otras prestaciones que no tienen nada 
que ver con propiedad intelectual sino por 
la venta de los insumos para fabricación, 
etc. En estos supuestos, las administraciones 
tributarias deberán acudir a las disposiciones 
de las partes y a la costumbre mercantil en 
procura de establecer qué parte del precio se 
recibe a título de regalías.

c) Por otro lado, al permitirse gravar parte 
de las regalías en el Estado de la fuente en los 
convenios mencionados, donde la mayoría 
de los países son importadores de tecnolo-
gía, puede llegar a constituir una barrera 
fiscal para los contratos de transferencia 
de tecnología, dado el impacto que la carga 
impositiva puede tener en la renta neta del 
beneficiario.

46 A los efectos de este Convenio, la expresión “residente de un Estado contratante” significa toda 
persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en el mismo por 
razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza aná-
loga, incluyendo también a ese Estado y a sus subdivisiones políticas o entidades locales. Esta 
expresión no incluye, sin embargo, a las personas que estén sujetas a imposición en ese Estado 
exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado, o por el patri-
monio situado en el mismo.
47 De conformidad con el numeral 2 del artículo 2.º del Convenio: Se consideran impuestos sobre 
la Renta y sobre el Patrimonio los que gravan la totalidad de la renta o del patrimonio o cualquier 
parte de los mismos, Incluidos los impuestos sobre las ganancias: derivadas de la enajenación de 
bienes muebles o inmuebles, los impuestos sobre el importe de sueldos o salarios pagados por las 
empresas, así como 105 impuestos sobre las plusvalías.
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