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.- INTRODUCCION

El tratamiento doctrinal y legislativo de la Propiedad Industrial en el &mbito del Derecho tri-
butario no ha sido abundante, por no decir escaso y en ocasiones nulo. Entre las razones que,
en mi opinion, han contribuido a este descuido pueden sefalarse las siguientes: En primer
lugar, el protagonismo que en su regulacién y estudio han tenido otras disciplinas juridicas,
basicamente el Derecho mercantil. La consideraciéon para el Derecho Tributario, como una
modalidad de propiedad cuyo régimen juridico-tributario no diverge del atribuido al resto de
o bienes y derechos susceptibles de ser valorados econémicamente y de generar rendimientos.
‘ En segundo lugar, el régimen juridico-tributario de las patentes y marcas aparece presidido por
el andlisis previo de su afectacion o no a una actividad empresarial. En efecto, cuando la pro-
piedad industrial aparece afecta a una actividad empresarial participa de los mismos proble-
mas que el resto del patrimonio afecto, sin ninguna especificidad para la propiedad industrial
y, por lo tanto, sin que parezca merecedora de un estudio diferenciado. Cuando, por el con-
trario, la propiedad industrial no esté afecta, la inclusion dentro del apartado de “Otros rendi-
mientos del capital mobiliario” le ha hecho perder protagonismo frente a la atencién que han
merecido los rendimientos de capital mobiliario derivados de la participacion en fondos de
cualquier entidad o los derivados de la cesion a terceros de capitales propios.

Sin embargo, es evidente que la moderna regulacién de la propiedad industrial en nues-
tro Derecho’, la progresiva internacionalizacion de las relaciones juridicas que tienen por obje-
to la propiedad industrial y las transferencias de tecnologia, asi como, por Ultimo, el interés del
propio Estado en fomentar la investigacion y desarrollo de nuevos productos y procedimien-
tos industriales en nuestro pais, tiene que tener, o deberian tener, su reflejo en nuestras nor-
mas tributarias.

Ello no obstante, las patentes y las marcas no tiene un régimen tributario especial y por lo
tanto su estudio se debe realizar a través del andlisis de todo nuestro sistema tributario. Para ello, ;
partimos de que al Derecho tributario le interesa la propiedad industrial en la medida que es un
derecho de contenido econémico, que es susceptible de generar rendimientos y que puede ser
objeto de las transmisiones gravadas por nuestros impuestos. Si a todo ello unimos que en las
relaciones juridicas internacionales a que puede dar lugar la propiedad industrial nos podemos

encontrar con problemas de doble imposicién internacional a los que intenta dar respuesta los
Convenios de doble imposicidn suscritos por Espafia, podemos analizar el régimen_ tributario de
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las patentes y las marcas a través del esquema que proponemos para el siguiente trabajo.

.- LAS PATENTES Y MARCAS COMO FUENTE DE RENTA

En nuestro sistema tributario la renta se encuentra gravada por los Impuestos sobre la
Renta de las Personas Fisicas y sobre Sociedades. Segun que el titular de la patente o la

' Véanse Ley 11/1986, de 20 de marzo de Patentes, desarrollada por Real Decreto 2245/1986, de 10 de octu-
bre; Ley 32/1988, de 10 de noviembre de Marcas, desarrollada por Real Decreto 645/1990, de 18 de mayo; y Regla-
mento (CE) n°40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.
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marca de la que deriva esa renta sea una persona fisica o juridica, el rendimiento obtenida por
ésta se integraré en uno de estos dos tributos. Analizaremos el régimen juridico en cada uno
de ellos.

1.— Latributacion de la propiedad industrial en el IRPF

El articulo 37.3 de la Ley del IRPF (Ley 18/1991, de 6 de junio) incluye bajo el epigrafe de
“Otros rendimientos del capital mobiliario” en su apartado b) “Los procedentes de la propie-
dad industrial que no se encuentre afecta a actividades empresariales o profesionales reali-
zadas por el sujeto pasivo”.

La interpretacion literal del precepto, y sobre todo si lo comparamos con el tratamiento
dado por el mismo articulo a la propiedad intelectual ~cuyos rendimientos sélo se consideran
de capital mobiliario cuando el sujeto pasivo no sea el autor- avocarian a considerar que los
rendimientos derivados de la propiedad industrial sélo podrian tener una doble consideracion:
como rendimientos empresariales o profesionales cuando el sujeto pasivo afecte estos dere-
chos a su actividad empresarial o profesional y rendimientos de capital mobiliario cuando no
se encuentren afectos.

Ello no obstante, autores como PEREZ ROYO y CALERO GALLEGO? consideran que no
se puede entender que cuando el rendimiento es obtenido por el creador o inventor de la pro-
piedad industrial se trata de un rendimiento de capital mobiliario si no la tiene afecta a una acti-
vidad empresarial, ya que estos derechos derivan de su propio trabajo y deben considerarse
como en el caso de la propiedad intelectual, rendimientos profesionales.®

De tal manera que los rendimientos derivados de la propiedad industrial pueden ser de tres
tipos:

A) Rendimientos de capital mobiliario si son fuente de rendimiento a través de la cesion
a terceros por quien no los cred (herederos, compradores), sin incorporarlos a una actividad
empresarial.

B) Rendimientos profesionales si los obtuvieran sus autores o inventores mediante la
cesion de su explotacion a terceros.

C) Rendimientos empresariales si los propios autores incorporan sus derechos de pro-

| edad industrial al desarrollo de una nyhlnfgmnn, econdmica.
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Vamos a analizar cada uno de estos regimenes: ',

2 PEREZ ROYO,l.: “Manual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas”. Marcial Pons. Madrid, 1992,
pag. 132.; CALERO GALLEGO,J.: En “Manual del Sistema Tributario Espafiol”. Dir. Jaime Garcia Aioveros. 2a ed. Civi-
tas. Madrid, 1994, pag. 95.

3 En contra de esta interpretacion, a pesar de ser en mi opinién la mas justa ya que no existe razoén para otor-
gar en este punto un trato diferenciado a la propiedad intelectual y a la industrial, es que la omisién en el caso de la pro-
piedad industrial de la referencia al autor es dificiimente atribuible a un olvido del legislador, cuando el antiguo regla-
mento de 1981 del IRPF habia subsanado el mismo error que contenia la Ley de 1978. A pesar de ello acogemos en
este trabajo la interpretacion de los autores anteriormente citados por ser, ademas, la mas coherente con el tratamiento

otorgado a la propiedad industrial en los otros impuestos.
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A) La propiedad industrial como fuente de rendimientos de capital mobiliario

Como acabamos de analizar, para que nos encontremos en presencia de este tipo de ren-
dimientos los ingresos deben ser percibidos por una persona distinta al creador de la paten-
te o la marca. Normalmente se tratara de los adquirentes de la misma por una transmision
inter vivos 0 mortis causa.

En segundo lugar, la persona que obtiene el rendimiento no explota por si misma la paten-
te y la marca ya que en ese caso los citados derechos estarian afectos a una actividad
-empresarial.

De tal manera que estos rendimientos han de provenir de la concesion de licencias o
cesiones de uso de la patente y la marca por quienes no siendo sus creadores son en el
momento actual los titulares de la misma.

Los rendimientos integros, por tanto, consistiran en las contraprestaciones percibidas
(alquileres o canones) por la cesién del uso de los citados derechos.* Por el contrario, la ena-
jenacion de estos derechos determinaré un Incremento o Disminucién de patrimonio a los que
se aplicara el régimen general previsto para estas variaciones patrimoniales que veremos
mas adelante.

En cuanto a los gastos deducibles para determinar el rendimiento neto, el articulo 39 de
la ley solo permite deducir los gastos de administracion y custodia y una reducciéon de 27.000
ptas. una vez deducidos los anteriores gastos, sin que como consecuencia de tal reduccion
el rendimiento pueda ser negativo.

Resulta sumamente criticable que el citado precepto sélo en los casos de rendimientos
derivados de la prestacion de asistencia técnica y del arrendamiento de bienes muebles,
negocios 0 minas, permita deducir los gastos necesarios para su obtencion y el importe del
deterioro sufrido por los bienes de que los ingresos procedan.

No parece tener en cuenta el legislador que las patentes tienen una duracién de veinte
anos improrrogables (art. 49 de la Ley de Patentes), y que tanto esta ley como la de Marcas
establecen la exigibilidad del pago de una tasa al registro de la Propiedad Industrial no sélo en
el momento de su inscripcion sino anual o quinquenalmente a lo largo de su vigencia. Todos
estos gastos deberian ser deducibles de los rendimientos de la propiedad industrial como gas-
tos necesarios porque ademas provoca una discriminacion con respecto a otros rendimien-
tos de capital mobiliario de la misma clase. :

Por ultimo, hay que tener en cuenta que estos rendimientos, cuando son satisfechos por
empresarios o profesionales, lo que normalmente sera el licenciatario de la patente o la marca,
estan sometidos al mecanismo de la retencién al tipo del 25%.

4 Habra que tener en cuenta que si la cesion del uso se realiza por un plazo superior al afio y la totalidad de la
contraprestacion se obtiene en un Unico ejercicio, nos encontrariamos ante un rendimiento de capital mobiliario irregular,
que debera ser anualizado para su integracidn en la base imponible irregular, a efectos de aplicarle el tipo medio de gra-
vamen y corregir los efectos de la progresividad.
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B) la propiedad industrial como fuente de rendimientos profesionales

Estaremos en presencia de un rendimiento profesional cuando sea el propio autor de la
patente o la marca el que ceda su uso a terceros a cambio de una contraprestacion o enaje-
ne los propios derechos sin que sea él mismo el que los explote empresarialmente.

La transmision de la propiedad de la patente o la marca tendra también la consideracion
de rendimiento profesional ya que la calificacion de este tipo de rendimientos como profe-

sionales, convierte a estos derechos en elementos afectos y, por lo tanto, las variaciones patri-
moniales que generen formaran parte de los:-rendimientos de esta naturaleza.

Como rendimiento integro de la actividad profesional habra que computar, en el primer
caso, las contraprestaciones recibidas por la cesion de la patente. En el caso de la enajenacién
habra que distinguir si el objeto de la actividad del sujeto pasivo es la creacion y venta de paten-
tes (en cuyo caso estariamos en presencia de una actividad empresarial), 0 bien, que siendo su
actividad la cesiéon del uso de patentes, enajene ésta Ultima, computandose entonces como
una variacion patrimonial como corresponde a cualquier transmisién del activo fijo.

La determinacién de los rendimientos integros, se realizara como en el caso de los rendi-
mientos empresariales, por la suma de los ingresos propios de la actividad empresarial 0 pro-
fesional y los incrementos y disminuciones de patrimonio derivados de cualquier elemento
patrimonial afecto a las mismas.

Para obtener el rendimiento neto, si el sujeto pasivo determina éstos a través de la esti-
macion directa, seran deducibles los mismos gastos que en el caso de las sociedades, por
expresa remision de la ley del IRPF, ademas de, en este caso, por tratarse de una actividad
profesional, el 1% de los rendimientos integros. Remitimos el estudio de estos gastos al ana-
lisis del Impuesto sobre Sociedades.

Es posible asimismo que el sujeto pasivo determine su rendimiento neto a traves del sis-
tema de estimacion objetiva en la modalidad de coeficientes. Los sistemas de estimacion obje-
tiva estan pensados para la cuantificacion de los rendimientos de pequefios empresarios y
profesionales a los cuales, a cambio de una simplificacién de los deberes contables y regis-
trales, se les determina su renta o bien de forma aproximativa a través de signos, indices o
maodulos (sistema no aplicable en este supuesto) o bien calculando de modo objetivo o apro-
ximativo determinados gastos de dificil justificacion.

Al sistema de estimacién objetiva, en el caso que estamos analizando, se pueden acoger
los profesionales cuyo volumen de ingresos no sea superior a 5.000.000 de ptas., y no ten-
gan personal asalariado. De los ingresos integros de la actividad sélo se pueden deducir los
gastos siguientes: Coste de personal incluida la Seguridad Social del titular de la actividad,
compras de mercaderias, consumo de energia y agua, gastos financieros, tributos no estata-
les satisfechos por el desarrollo de la actividad, gastos de reparacion y conservacion y a la
cantidad positiva resultante el resultado de aplicar a la misma el 10%.

¢ Fl tratamiento de las variaciones patrimoniales que provienen de los elementos afectos a una actividad empre-
sarial o profesional lo remitimos al capitulo de este trabajo dedicado a la transmision de la patente.
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Hay que tener en cuenta que los rendimientos calculados por este sistema no incluyen los
incrementos y disminuciones de patrimonio que puedan provenir de los elementos de activo
fijo inmaterial afectos a la actividad, entre los que se encontraran las patentes y las marcas.

Parece bastante claro que, en este caso —cuando el sujeto pasivo sin tener afecto la
w patente o la marca a una actividad empresarial obtiene rendimientos de tipo profesional~, le
puede resultar interesante este sistema por la simplificacién de las deberes formales. Pero
no nos parece conveniente desde un punto de vista cuantitativo ya que precisamente los
gastos necesarios tipicos de esta actividad, que serian las tasas satisfechas al registro de
la Propiedad Industrial y la amortizacién de las patentes, no podrian ser deducidas en este
sistema, siendo compensados esos gastos reales por el 10% de reduccién de los rendi-
mientos.

En cualquier caso, el régimen de estimacién objetiva es voluntario, siendo necesario, no
obstante, la renuncia expresa al mismo del sujeto pasivo durante el mes de diciembre ante-
rior al aino natural en que deba surtir efecto.

Por ultimo, estos rendimientos estan sujetos a retencién al tipo del 15%, siendo el propio
articulo 51 del Reglamento del IRPF el que a efectos de esta retencién corrobora la naturale-
za juridica de estos rendimientos, cuando establece en su apartado 2 a) que: “En particular,
tendran la consideracién de rendimientos profesionales los obtenidos por: a) Los autores o tra-
ductores de obras provenientes de la propiedad intelectual o industrial. Cuando los autores o
traductores editen directamente sus obras, sus rendimientos se comprenderan entre los
correspondientes a las actividades empresariales”.

C) La propiedad industrial como fuente de rendimientos empresariales

Cuando las patentes o marcas estan afectas a una actividad empresarial, ya sea realiza-
da esta actividad empresarial por su creador o por un tercero —lo cual quiere decir que los ele-
mentos de la propiedad industrial se integran con el resto de los elementos del activo de la
empresa para obtener los rendimientos—, la patente y la marca no genera rendimientos fis-
calmente auténomos o diferenciados, sino que se integran con el resto de rendimientos deri-
vados de la actividad empresarial. Estos rendimientos provendran, basicamente, de la venta
de los bienes y servicios ofrecidos al mercado con ocasion del desarrollo de la patente o con
una determinada calidad o diferenciacién del resto de productos similares a través de la

marca.

Dentro de los rendimientos empresariales las patentes y marcas son generadoras de gas-
tos deducibles y ademas pueden dar lugar, en el caso de su transmisidn, a incrementos o dis-
minuciones de patrimonio que se integraran dentro del ambito de estos rendimientos empre-
sariales. También en este caso el célculo del rendimiento a través del sistema de estimacién
directa lo remitimos al analisis del Impuesto sobre Sociedades.

Asimismo, en este caso, es posible que el sujeto pasivo determine sus rendimientos a tra-
vés del sistema de estimacion objetiva por coeficientes. Los limites en este caso para que sea
aplicable este sistema es que el nimero de trabajadores de plantilla no exceda de 12 en cual-
quier dia del ejercicio social y que su volumen anual de operaciones no sea superior a 50 millo-
nes. Los porcentajes de gasto deducible ademas de los enumerados en el anterior epigrafe
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son del 20% en actividades de fabricacion, mineras y de construccion y el 15% en activida-
des comerciales, de prestacion de servicios, agricolas, ganaderas, forestales y pesqueras.

2.—' La tributacion de la propiedad industrial en el Impuesto sobre Sociedades

Las normas del Impuesto sobre Sociedades que regulan la determinaciéon de la base
imponible son las aplicables también para la determinacién, en estimacion directa, de los
rendimientos empresariales y profesionales en el IRPF y a las que nos hemos remitido cuan-
do los rendimientos obtenidos por una persona fisica, y derivados de la propiedad industrial,
tienen esta naturaleza.

Sin embargo, antes de adentrarnos en el célculo de la base imponible, hay que tener en
cuenta que en el ambito del Impuesto sobre Sociedades, esto es, cuando los rendimientos a
los que nos estamos refiriendo son obtenidos por una persona juridica, tiene menor relevan-
cia que la sociedad sea la primera titular de la patente o la marca o la haya obtenido de un ter-
cero a efectos de la naturaleza del rendimiento. También tiene una importancia menor el que
la patente y la marca esté afecta o no a la actividad empresarial, aungue normalmente lo esta-
ra, y asimismo no existe en este impuesto una diferenciacioén entre rendimientos empresaria-
les y profesionales.

De tal manera que el célculo de la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades y la
propia estructura del impuesto sigue un modelo bastante parecido al que se utiliza en la con-
tabilidad para determinar el beneficio contable. La renta de la sociedades es mucho mas que
en el IRPF un concepto sintético y no analitico, en el que todos los ingresos se compensan
con todos los gastos y se integran sin ninguna particularidad los incrementos y disminuciones
de patrimonio.

Pues bien, vamos a analizar los ingresos y gastos a los que puede dar lugar la propiedad
industrial en el ambito del Impuesto sobre Sociedades.

A) La propiedad industrial como fuente de ingresos

a) Ingresos por ventas y servicios

Este supuesto se producira sélo en el caso de que el objeto de la actividad sea precisa-
mente la venta de patentes 0 modelos de utilidad. Esto es, que esté dedicada a la investiga-
cion para terceros, o que su actividad tipica consista en la cesion del uso de patentes o mar-
cas a través de la concesion de licencias.

En este caso la patente y la marca no sera un elemento de activo fijo de la empresa sino
del circulante y su enajenacién o las contraprestaciones obtenidas por su cesion seran ingre-
sos tipicos de la actividad empresarial. Dichas cantidades deberan figurar en la base imponi-
ble por su importe neto, sin adicién del IVA, ya que este impuesto, como veremos, esta des-
tinado a compensarse con el IVA soportado por la entidad.

No se incluirg, por tanto, en este supuesto, los ingresos obtenidos por la enajenacion de
la patente o la marca cuando forme parte del inmovilizado de la empresa, ya que en este caso
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se seguira el tratamiento para el célculo de su importe de los incrementos o disminuciones de
patrimonio, sin perjuicio de que éstos se integrara, asimismo, como el resto de los ingresos en
la base imponible.

b) Ingresos accesorios a la explotacién: los cdnones

Se produciran estos ingresos por las contraprestaciones derivadas de la propiedad indus-
trial cedida cuando se trate de operaciones no habituales de la sociedad en el trafico mer-

.
~antil
AsCAT TN,

El Reglamento del impuesto califica el rendimiento obtenido por la cesién de la propiedad
industrial como rendimiento de capital mobiliario y por lo tanto sometido a retencion.

O — b5 e . e

También en este caso la enajenacién de los elementos patrimoniales de los cuales derivan
los rendimientos daré lugar a un incremento o disminucion de patrimonio que debe integrar-
se en la base imponible.

B) La propiedad industrial como fuente de gasto

En el ambito de los gastos deducibles a que puede dar lugar la propiedad industrial,
habria que distinguir, por un lado, la sociedad titular de la patente y la marca afecta a la acti-
vidad y por otro lado la sociedad licenciataria de la misma.

a) Gastos deducibles derivados de la patente y la marca afecta
a’) Laamortizacion

Las patentes y las marcas en cuanto elementos patrimoniales afectos a una actividad
empresarial producen gastos deducibles, en la medida en que encajan en el concepto gene-
ral de gasto en este impuesto, segun el cual, es gasto deducible el gasto necesario para la
obtencion de los ingresos vy el deterioro sufrido por los bienes de donde proceden estos
ingresos. De tal manera que la principal fuente de gasto en este caso se produciré por la via
de la amortizacion, que plantea una mayor problematica cuando se trata, como en este
supuesto, de la amortizacion de un elemento de activo fijo inmaterial.

Segun el articulo 65 del Reglamento del iImpuesto sobre Sociedades tienen la considera-
cion de inmovilizado inmaterial, los elementos patrimoniales intangibles, constituidos por bie-
nes y derechos susceptibles de valoracion econdmica, adquiridos mediante contraprestacion
y que se contabilicen como tales en el activo del balance.

Los elementos del inmovilizado inmaterial se amortizaran cuando sufran una depreciacion
continuada o tengan una vigencia temporal limitada sin posibilidad de prérrogas sucesivas,
recogiéndose las correspondientes amortizaciones en una cuenta separada de caracter com-

pensador.

Se consideran en todo caso como elementos del inmovilizado inmaterial, segun el articu-
lo 66.1 c) del mismo Reglamento: “Los elementos de la propiedad industrial como patentes,
marcas y nombres comerciales, procedimientos de fabricacién, modelos y dibujos, obtenidos
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mediante contraprestacion y cuya utilizacién exclusiva figure reconocida legalmente por un
plazo determinado e improrrogable”.

De la comparacion de este régimen juridico con el establecido en la leyes reguladoras de
las patentes y marcas, creo que se pueden extraer las siguientes conclusiones:

Primero, el que el elemento del inmovilizado inmaterial tenga que haber sido obtenido
mediante contraprestacion, plantea el problema de si s6lo es susceptible de amortizacién
por aquellos que adquirieron el derecho de su originario titular. En el caso de las patentes,
si ésta se ha adquirido mediante contraprestacion, esta claro que el valor de la misma
—que coincidira con la base de la amortizacion— sera su valor de adquisicién (precio de
adquisicion). En el caso de que sea el propio inventor el que la tenga afecta a una actividad
empresarial que él mismo desarrolla, se podria interpretar que el valor de adquisicion esta- |
ra constituido por los costes necesarios en que se haya incurrido para obtener el derecho
a la patente. Esta solucién, en mi opinién, ademas de permitir por la via de la amortizacion
deducir los gastos en que se incurrié para obtener la patente, puede tener su cobertura en
el articulo 65.2 ya que el precepto hace referencia a precio o valor de adquisicion y esta-
blece asimismo que: “ En los casos de inversion en programas de investigacion o desarro-
llo de nuevos productos o procesos industriales a que se refiere el articulo 233 y siguientes
de este Reglamento la valoracion comprendera los gastos efectuados con tal finalidad
directamente por la Empresa y los que provengan de los trabajos y suministros realizados
por otras entidades.

No se nos oculta, sin embargo, que esta Ultima solucién supone una interpretacion forza-
da de la norma, que exige como requisito para la amortizacion de la propiedad industrial que
haya sido adquirida mediante contraprestacion. En cualquier caso, y aunque admitiésemos
que la patente pudiera ser amortizada por su titular, habria que distinguir dos supuestos: el
caso de que la patente se obtenga dentro de una actividad empresarial en cuyo caso si se han
deducido los gastos necesarios para obtener la patente, ésta no podra ser amortizada aun-
que tenga su reflejo en contabilidad a través de una cuenta de orden; por el contrario, si no
se han deducido los gastos en que se ha incurrido para obtener la patente, éstos podran acti-
varse en el momento en que nazca el derecho a la patente y por lo tanto seréan deducibles por
via de amortizacion.

Segundo, mayor problema plantea el requisito de la depreciacion continuada o vigencia
temporal limitada.

Realmente en el caso de las patentes y marcas no se puede hablar de depreciacion sino
de vigencia temporal limitada. El articulo 66.1 c) especifica, ademas, que la utilizacion exclu-
siva figure reconocida legalmente por un plazo determinado e improrrogable. Esta claro en el
caso de la patente el cumplimiento de este requisito. Segun el articulo 49 de la ley de Paten-
tes “La patente tiene una duracion de veinte afios improrrogables, contados a partir de la fecha
de presentacion de la solicitud y producen sus efectos desde el dia en que se publica la men-
cién de gque ha sido concedida”.

Mas conflictiva resulta la posibilidad de amortizacion de la marca. El articulo 5 de la Ley de
marcas establece que: “El registro de una marca se otorga por diez afios contados desde la
fecha del depdsito de la solicitud y podrd renovarse indefinidamente por periodos ulteriores de
diez afos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 7.” A su vez, el

i
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articulo 7 de la misma ley establece que: “El registro de la marca se renovara previa solicitud
del titular de la marca o sus derechohabientes, que deberan acreditar esta cualldad por docu-
mento publico, siempre que se pague la tasa de renovacion.”

Estéa claro que en este caso el plazo de utilizacién exclusiva no es improrrogable, y no se
ha arbitrado la misma solucién que para las concesiones administrativas, respecto de las cua-
les el articulo 66.1 a) establece que serédn amortizables las concesiones administrativas “cuan-
do se hubieren concedido por periodo limitado de tiempo, se entenderan concedidas por peri-
odo limitado de tiempo cuando su prérroga se halle sujeta al pago de una nueva tasa o
contraprestacion”.

En mi opinidn, la marca registrada y afecta a una actividad empresarial no es fiscalmente
amortizable. Primero porque no se deprecia por el transcurso del tiempo, incluso puede
suceder lo contrario, que se revalorice, y, en segundo lugar, porque es prorrogable por su
titular indefinidamente. En conclusién, la depreciacién que pudiera sufrir la marca no es
periddica, sino excepcional y tal depreciacion no responde de una forma directa a la con-
tribucion de la misma al proceso productivo desarrollado por la empresa. Cualquier depre-
ciacion de la marca en el mercado debera tener el tratamiento, en mi opinién, establecido
en el articulo 50 del Reglamento segun el cual: “Las pérdidas justificadas, cualquiera que
sea su causa, asi como el envilecimiento en el mercado de los valores del activo y en
general el deterioro de bienes o derechos no computados como amortizacién seran gasto
deducible o disminucién patrimonial, segin corresponda, en tanto se hayan producido en
el periodo impositivo.”

En cuanto al sistema de amortizacion, los sistemas admitidos en general por el reglamen-
to del Impuesto son: la amortizacion segun tablas; la amortizacion degresiva; plan especial for-
mulado por el titular de la actividad y aprobado por la Administracion tributaria; prueba de la
depreciacion efectiva sufrida por el elemento de que se trate, gjercicio a ejercicio.

No especifica ni la ley ni el Reglamento cual de estos sistemas seria aplicable al inmovili-
zado inmaterial, pero de los requisitos establecidos en cada uno de ellos, no seria aplicable
ninguno. Para integrar esta laguna, SANZ GADEA® propone que la amortizacién a practicar en
el inmovilizado inmaterial sea proporcional al volumen de ingresos que se prevea obtener de
la propia explotaciéon del inmovilizado. Si no fuera posible establecer esa prevision de los
ingresos, cosa que ocurrira en la mayoria de los casos, parece que lo adecuado sera aplicar
el método de amortizacion lineal, estableciendo la amortizacién en funcion del plazo limitado
de utilizacion del elemento. En el caso de las patentes, la cuota de amortizacion se calculara
dividiendo el precio o valor de adquisicion por el nimero de periodos a los que se haya limi-
tado el uso de la patente.

b) Tributos: las tasas

Las tasas en materia de propiedad industrial tienen su origen en la Ley de Reforma del Sis-
tema tributario de 11 de junio de 1964, que recogia alguno de los conceptos gravados por la

& SANZ GADEA,E.: “Impuesto sobre Sociedades”. Tl. CEF, Madrid, 1991, pag. 504.
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Ley del Impuesto sobre el Timbre de 1960. Con posterioridad, la ley 17/1975, de 2 de mayo,
sobre creacion del organismo auténomo Registro de la Propiedad Industrial, establecié en su
articulo 10 unas tasas y exacciones parafiscales unificadas por servicios, prestaciones y acti-
vidades administrativas del Registro de la Propiedad Industrial, derogando todo lo dispuesto
en el Texto Refundido de Tasas Fiscales en materia de propiedad industrial. Actualmente las
tasas en materia de propiedad industrial se rigen por lo dispuesto en los articulos 160 a 162
de la Ley de Patentes y la ley 17/1975, de 2 de mayo, actualizando su importe por las Leyes
de Presupuestos Generales del Estado. '

El hecho imponible de la tasa esta constituido por el otorgamiento de las autorizaciones,
prestaciones de servicios, realizacion de las inscripciones y registros en materia de propiedad
industrial.

A efectos de su caracter de gasto deducible, de las tasas en materia de patentes y mar-
cas, nos interesa fundamentalmente —por el distinto tratamiento que pueden tener en cuanto
a su deduciblilidad- la tasa por inscripcion, y por lo tanto concesién del derecho a la patente
y la marca, y, por otro lado, las tasas periddicas que se deben abonar al registro a lo largo de
la vigencia de la patente y la marca (anuales en el caso de la patente, quinquenales en el caso
de la marca).

El articulo 13 a) de la Ley del IS considera gasto deducible: “Los tributos y recargos no
estatales, asi como las exacciones parafiscales, las tasas, recargos y contribuciones espe-
ciales estatales no repercutibles legalmente, cualquiera que sea su denominacion, siempre que
incidan sobre los rendimientos computados o los bienes productores de los mismos y no ten-
gan caracter sancionador”.

En mi opinién, la tasa devengada por la inscripcion de la patente que otorga el derecho a
la misma, ya que éste se obtiene por la inscripcion, no es gasto deducible del ejercicio sino
que se debe incorporar al valor de adquisicién del derecho, lo que permitira ir deduciéndola
por la via de la amortizacion. Mayores problemas plantea la deduccién de la tasa de inscrip-
cién en el caso de la marca, ya que ésta se concede por diez afos, pudiéndose renovar cada
diez afios a través del pago de una tasa de renovacion. No siendo la marca amortizable y por
lo tanto no pudiéndose deducir por esta via, en mi opinién debe tener la consideraciéon de

gasto periodificable.

En efecto, el citado gasto es subsumible en el concepto general establecido en el articu-
lo 67 del Reglamento, segun el cual: “Se consideraran gastos amortizables aquellos gastos
deferidos o de distribucién plurianual, bien por tener proyeccién econémica futura, bien por
exceder su utilidad del gjercicio econdémico en que se contraen”. Al no tener sefalado un plazo
especifico estos gastos deberén amortizarse en el plazo maximo de cinco anos.

Distinto régimen se debe atribuir a las tasas periédicas que se satisfacen al registro, por el
mantenimiento en vigor de estos derechos. En el caso de la patente, la tasa es anual, pagan-
dose por afios adelantados durante toda la vigencia de la patente. La tasa anual sera gasto
del ejercicio sin ninguna particularidad. En el caso de la marca, la tasa es quinquenal deven-
gandose el primer quinquenio desde la expedicion del titulo de la marca y el segundo el Ulti-
mo dia del mes en que se cumpla el quinto aniversario de la fecha de depésito de la solicitud
inicial de registro. También en este caso considero periodificable en cinco afios el pago de la

tasa quinquenal.
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b’) Gastos deducibles derivados de la patente y la marca cedida: los céano-
nes '

Si como hemos visto, las contraprestaciones derivadas de la cesién del uso de la paten-
te o la marca tienen la consideracién de ingresos para la empresa que los recibe, tendra la
consideracion de gasto para aquélla que los satisface. El articulo 111 del Reglamento incluye
entre los gastos denominados “Trabajos, suministros y servicios exteriores” los “alquileres y
canones devengados por la cesion al sujeto pasivo de elementos patrimoniales”. Los alquile-
res 0 canones los define el articulo 113 del Reglamento en los siguientes términos: “1. Se
entenderan incluidos en este articulo los arrendamientos, canones, asistencia técnica, alqui-
leres y, en general, toda contraprestacion devengada por terceros, cualquiera que sea su
denominacion, procedente de la cesién a la empresa de derechos y demas bienes, cuando no
se transmita la propiedad de los mismos.

En particular, el término canones empleado en el presente articulo comprendera las can-
tidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesion de uso de un derecho de autor
sobre una obra literaria, artistica, informativa o cientifica, incluidas las peliculas cinematogra-
ficas, de un modelo, plano, férmula 0 procedimiento secreto; y por las informaciones relativas
a experiencias industriales, comerciales o cientificas.”.

Por lo tanto, tendra el concepto de canon los rendimientos obtenidos o los gastos deri-
vados de la cesion de uso, mediante licencia, de una patente o de una marca. No sera ingre-
S0, Sino variacion patrimonial la transmisién de la patente y la marca y tampoco sera gasto sino
inversion para aquél que adquiera su propiedad. '

Ahora bien, con respecto a estos canones o contraprestaciones por la cesién del uso,
habria que distinguir varios supuestos. Primero, que el canon consista en una cantidad fija que
se puede pagar de una sola vez para el nimero de afios en que se haya concedido la licen-
cia 0 que se vaya pagando periodicamente a lo largo de la vigencia del contrato. Segundo,
que la contraprestacion consista en una cantidad variable en funcién de las ventas o de la pro-
duccion. :

En el primer caso no existe ninguna duda sobre su deducibilidad, considerandose dedu-
cible el canon en cada ejercicio a medida que se vayan devengando, o bien periodificando el
gasto en cinco afios cuando éste se paga de una sola vez durante toda la vida del contrato.

En el segundo caso, ALBINANA’ no considera deducible el gasto por entender que se trata
de una participacion en beneficios por concepto distinto al de remuneracion de servicios per-
sonales, tal como prescribe el articulo 14 de la ley.

No estoy de acuerdo con esta interpretacion. En mi opinién habra que analizar la natura-
leza del contrato. Si se trata de un contrato de arrendamiento, esto es, de la cesién del uso
del derecho en el cual la contraprestacién toma como punto de referencia de su cuantia la
produccién o los beneficios de la empresa, el canon sera gasto deducible porque no se trata

7 ALBINANA GARCIA-QUINTANA,C.: “Tratamiento tributario de las patentes y marcas”. La Ley. 1992. T.2 pag .
1082.

73 RTT N.» 30 juli'o-septiembre 1995

Pagina 13 de 23




RTT30ES5 [file:///C:/Users/jmramirez/Desktop/Documentos/Doctrina/RTT30ES5.cpc] Pagina 14 de 23

ESTUDIOS

de una participacion en beneficios sino una contraprestacion teniendo en cuenta los mismos.
Por el contrario, si no se trata de una cesion del derecho sino una aportacién no dineraria a
una sociedad que da derecho a una participacidn en beneficios, ésta no tendra el caracter de
deducible pero es que la contraprestacion tampoco seréd un alquiler o un canon sino un divi-
dendo.

C) La propiedad industrial como fuente de deducciones

La adquisicién de una patente 0 una marca por parte de una empresa puede ser consi-
derada como una inversion, ahora bien lo que hay que analizar es si se trata de las inversio-
nes que dan derecho a la deduccion de la cuota del IS segun el articulo 26 de la ley. En el
caso de la deduccién por activos fijos nuevos, la exigencia de tratarse de activos materiales
excluye las inversiones en patentes y marcas.

Respecto a la deduccion por inversiones en gastos de Investigacion y Desarrollo hay que
distinguir los siguientes supuestos.

En primer lugar, pueden generar derecho a la deduccion los gastos de programas de
investigacion que concluyan con un invento patentable. Evidentemente no es requisito de la
deduccion el que se obtenga un invento patentable, pero este es el caso que estamos estu-
diando. Segun el articulo 26 de la ley, los sujetos pasivos del IS tienen derecho a deducir de
la cuota liquida del impuesto por las inversiones que realicen en concepto de gastos intangi-
bles y activos fijos, por los gastos de investigacion y Desarrollo de nuevos productos o pro-
cedimientos industriales.

Segun el RD 1622/1992, de 29 de diciembre por el que se desarrolla el articulo 26 de la
ley del IS, en lo relativo a la deduccion por gastos en 1+D, se entiende por investigacion “la
indagacion original y planificada que persiga descubrir nuevos conocimientos y una superior
comprension en el ambito cientifico y tecnologico” y por desarrollo “la aplicacién de los resul-
tados de la investigacion o de cualquier otro tipo de conocimiento cientifico para la fabricacion
de nuevos materiales o productos o para el disefio de nuevos procesos o sistemas de pro-
duccién, asi como para la mejora tecnoldgica sustancial de materiales, procesos o sistemas

preexistentes”.

El articulo 2 del citado Real Decreto establece dos requisitos para que tengan la conside-
racion de gastos en | + D:

Primero, que estén directamente relacionados con la actividad de investigacion y desarrollo
y se hayan aplicado efectivamente a la realizacion de la misma, constando especificamente
individualizados por proyectos, conceptual y cuantitativamente.

Segundo, que pertenezcan a alguna de las siguientes categorias:

— QGastos de personal devengados por los investigadores y sus auxiliares técnicos,
entendiendo por tales el personal cualificado que esté adscrito a un producto o programa de
investigacion y desarrollo, excluidas las pensiones o complementos pagados a jubilados.

— Materias primas y aprovisionamientos.
— Precio de adquisicion o coste de produccién del inmovilizado material e inmaterial.
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—  Servicios exteriores.

A los efectos del calculo de la deduccion, se consideraré gasto en activo fijo el precio de
adquisicion o coste de produccion del inmovilizado, material e inmaterial, y gastos en intangi-
bles el resto de los citados.

En cuanto a la cuantia de la deduccion la ley de PGE para 1995, establece los siguientes
porcentajes:

a) Cuando la suma de los gastos por este concepto, tanto en activos fijos como en gas-
tos en intangibles, realizados en el ejercicio sean iguales o inferiores al valor medio conjunto
de los realizados en los dos afos anteriores, se podran deducir de la cuota liquida el 15 por
100 de los gastos en intangibles y el 30 por cien del valor de adquisicién de los activos fijos.

b) Cuando la suma de los gastos en activos fijos y en intangibles realizados en el ejerci-
cio sean superiores al valor medio conjunto de los realizados en los dos afios anteriores, se
aplicaran iguales porcentajes a los del caso anterior hasta dicho limite, y el 30 por cien para
los gastos en intangibles y el 45 por cien para activos fijos, sobre el exceso respecto al valor
medio de los gastos en, respectivamente, intangibles y activos fijos realizados en los dos afios
anteriores.

Si bien el programa de | + D al que se han aplicado estos gastos puede dar lugar a una
patente y habran sido deducidos en la cuantia anteriormente descrita y con el limite conjunto
respecto a la deduccidn por inversiones en activos fijos nuevos e inversion en Bienes de Inte-
rés Cultural del 35% de la cuota liquida del ejercicio, el problema que se puede plantear es si
es deducible por este concepto, no ya estos gastos en investigacion que pueden dar lugar a
una patente sino la adquisicion de la patente para su explotacion industrial.

A favor de su deducibilidad se podria argumentar, que encaja dentro del concepto de
“desarrollo de nuevos productos o procedimientos industriales”, que la inversiéon en activos
fijos incluye también los inmateriales, y que cuando se excluye por el Real Decreto 1622/1992
de las actividades de investigacion y desarrollo cierta actividades, excluye expresamente “los
servicios legales y administrativos, incluso los relativos a la propiedad industrial”, pudiendo
interpretarse “sensu contrario” que no tratandose de estos servicios podrian dar lugar a la
deduccién otros relativos a la propiedad industrial. No dara derecho a la deduccion, sin
embargo, en mi opinién, cuando se trate de la adquisicion de una patente de productos ya
existentes.

En contra de su consideracién como inversion que da derecho a la deduccién estaria el
argumento en virtud del cual la patente no se adquiere para afectarla a un programa de | + D
sino para afectarla, como el resto de los activos, a la actividad habitual de la empresa.

Il LA PATENTE Y LA MARCA OBJETO DE TRANSMISION

La patente y la marca son derechos transmisibles por todos los medios admitidos en
Derecho asi como pueden ser objeto de licencias de uso. En este sentido, es necesario ana-
lizar qué impuestos gravan estas transmisiones y cuales son las repercusiones fiscales para el
vendedor y el comprador de los derechos de la propiedad industrial.
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1.~ Transmisién lucrativa o mortis causa

Los incrementos patrimoniales obtenidos a titulo lucrativo por personas fisicas tributan en
el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Estos mismos incrementos obtenidos por una
persona juridica tributaran en el Impuesto sobre Sociedades.

Quedaran sujetos por tanto al ISD los incrementos de patrimonio obtenidos a titulo gratuito
por una persona fisica derivados de la adquisicién de los derechos integrantes de la propie-
dad industrial por herencia, legado o donacién.

En el caso de la herencia, los derechos de la propiedad industrial se integraran en el cau-
dal hereditario con el resto de bienes para fijar el valor neto de la participacién individual de
cada causahabiente. Por valor neto de la participacién individual se entiende el valor real de
los bienes y derechos minorado por las cargas, deudas y gastos que fueren deducibles.

En caso de donacion también la base imponible esta constituida por el valor neto de los
bienes y derechos adquiridos minorado por las deudas y cargas deducibles.

El mayor problema sera determinar, en ambos casos, el valor real de las patentes y mar-
cas. En el caso de que estén afectas a una actividad empresarial, podria utilizarse el valor deri-
vado de la contabilidad; en el caso de que no lo estén, se podria acudir a la valoracién del
Impuesto sobre el Patrimonio si la patente o la marca habia sido adquirida de terceros en cuyo
caso tendra un valor de adquisicion; por Ultimo si la propiedad industrial que se hereda esta-
ba en el patrimonio de su autor sin estar afecta a una actividad empresarial, habréa que acu-
dir a una tasacién pericial de su valor.

La transmisién hereditaria 0 gratuita por un negocio inter vivos de los derechos integran-
tes de la propiedad industrial no plantea mas especialidades en este impuesto, pero partici-
pa con el resto de bienes y derechos de las mismas dificultades, si cabe méas producto de su
propia inmaterialidad, de los dificiles contornos del concepto de valor real.

Sujeto pasivo sera el heredero, legatario o donatario.
2.~ Transmisién onerosa

El IVA es un impuesto indirecto que grava el consumo de bienes y servicios producidos en
el desarrollo de las actividades empresariales o profesionales.

Es un impuesto de los llamados plurifasicos en la medida que grava todas las entregas y
servicios producidos en las diferentes fases de la produccion o comercializacion. A través del
mecanismo de la deduccién y de la repercusidn se consigue gravar en cada fase sélo el valor
afiadido al bien o servicio hasta llegar al consumidor final.

Constituye el hecho imponible del impuesto: las entregas de bienes y prestaciones de ser-
vicios, las adquisiciones intracomunitarias y las importaciones.

Con respecto a las entregas de bienes y servicios, que es lo que ahora nos interesa, hay
que tener en cuenta, en primer lugar, la propia definicion de entrega de bienes o prestacion
de servicios. Segun el articulo 4.1 de la ley: “Estaran sujetas al impuesto las entregas de bie-
nes y prestaciones de servicios realizadas en el ambito espacial del impuesto por empresarios
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o profesionales a titulo oneroso, con caracter habitual u ocasional, en el desarrollo de su acti-
vidad empresarial 0 profesional, incluso si se efecttian en favor de los propios socios, asocia-
dos, miembros o participes de las entidades que las realicen”.

De tal manera que como primer requisito para que la transmision de las patentes y mar-
cas este sujeta al IVA es que sea realizada por un empresario o profesional. A este respecto,
el articulo 5 de la ley ofrece un concepto propio de empresario o profesional donde incluye,
|~ porloque hace al tema de nuestro estudio: las sociedades mercantiles, en todo caso; y “quie-
nes realicen una o varias entregas de bienes o prestaciones de servicios que supongan la

“ explotacion de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el
tiempo.”. En este Ultimo supuesto se incluirian todas las cesiones de los derechos de la pro-
piedad industrial.

Las cesiones de los derechos de la propiedad industrial tienen el caracter de prestacién de
servicios. Segun el articulo 11 de la Ley se consideran prestaciones de servicios, entre otras,
“las cesiones y concesiones de derechos de autor, licencias, patentes, marcas de fabrica y
comerciales y demés derechos de propiedad intelectual o industrial”.

Frente a la regla general de que las prestaciones de servicios se entienden realizadas en
donde esté situada la sede de la actividad econdmica de quien las preste, las cesiones de los
derechos de la propiedad industrial se consideran realizados en el lugar donde radique la sede
de la actividad econdmica, o el establecimiento permanente, o el domicilio del destinatario de
los servicios siempre que este destinatario sea un empresario o profesional. Si el destinatario
no es un empresario o profesional y esta domiciliado en algun pais de la Unidén Europea la
prestacion del servicio se considerara realizada en el lugar donde esté la sede de quien lo
preste. Por el contrario, en el caso de que el destinatario tenga su domicilio fuera de la Unidn
Europea, sea empresario 0 profesional 0 no lo sea, €l servicio se entiende prestado en el lugar
del domicilio del destinatario. .

Estas reglas de determinacion del lugar de prestacion del servicio son de suma de impor-
tancia porque determinan quién es el sujeto pasivo del impuesto. Asi la regla general en el
caso de la cesién de los derechos de autor seré la de la inversion del sujeto pasivo y, por lo
tanto, sujeto pasivo sera el destinatario del servicio, salvo en el caso de que el destinatario no
sea empresario o profesional y esté domiciliado en la Unién Europea, en cuyo caso lo sera el
que preste el servicio.

Tadn acte rdai
i OGO este regimen ju

z

a
te y la marca a través de la licencia como a la transmision de la propiedad del derecho cuan-
do las patentes y marcas estén afectas a una actividad empresarial y profesional y, por lo
tanto, su transmision se entienda realizada por un empresario o profesional. A este respecto
el articulo 4.2 de la ley considera realizada en el desarrollo de una actividad empresarial 0 pro-
fesional: “Las transmisiones o cesiones de uso a terceros de la totalidad o parte de cuales-
quiera de los bienes o derechos que integran el patrimonio empresarial o profesional de los
sujetos pasivos, incluso las efectuadas con ocasién del cese en el gjercicio de las actividades
econdmicas que determinan la sujecion al impuesto”.

Sin embargo, las transmisiones de la propiedad de las patentes 0 marcas realizadas por
un particular, esto es, por una persona que No sea empresario o profesional, no estaran suje-
tas al IVA y deberan tributar por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Nos referimos
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a la transmision de la propiedad, no a la concesién de licencias o cesién del uso que, como
hemos visto, se considera en todo caso una operacién realizada por empresario o profesio-
nal, aunque no lo sea a efectos del IRPF, y, por lo tanto, sujeta al IVA.

El Impuesto sobre Tansmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, en el gra-
vamen correspondiente a Transmisiones Patrimoniales Onerosas grava las transmisiones de
cualquier clase de bienes y derechos siempre que se trate de transmisiones onerosas de cual-
quier clase de bienes y derechos realizadas intervivos y siempre que esta transmisién no este
Sujeta al IVA.

En este supuesto de aplicacion del ITP el sujeto pasivo sera el adquirente y la base impo-
nible estara representada por el valor real del bien o derecho que se transmite, o cual plan-
tea en el caso de las patentes y marcas los mismos problemas de determinacion de este valor
que en el caso del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En ambos impuestos la fijacion
del valor real sera el centro de los posibles conflictos entre la Administracién y el contribuyente,
sobre todo teniendo en cuenta que la Administracién puede comprobar el valor declarado
haciendo prevalecer el comprobado cuando sea superior.

Por (ltimo, respecto al ambito de aplicacion de este impuesto, cuando se trata de trans-
misién de derechos, sin perjuicio de lo establecido en los convenios internacionales, se exigi-
ra el Impuesto cuando los derechos hayan de ejercitarse en territorio espanol, si han de ejer-
citarse en territorio extranjero, el impuesto se exige Unicamente cuando concurran dos
circunstancias: que el sujeto pasivo sea residente en Espafia y que la transmisién produzca
alguin efecto en territorio espanol.

3.~ Las variaciones patrimoniales producidas por la Transmision en el IRPF y en
el IS

Se entiende por incrementos o disminuciones de patrimonio toda variacion en el valor del
patrimonio del sujeto pasivo como consecuencia de cualquier alteracién en su composicién.
Lo cual quiere decir gue no sdlo debe haber un aumento o disminucién de valor de los ele-
mentos patrimoniales, sino que este aumento o disminucion se haya manifestado a través de

una transmision.
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propiedad industrial, ademas e estar sujetas a los impuestos indirectos que acabamos de

analizar (IVA e ITP) producen un incremento o disminucién de patrimonio que se reflejara en
la renta de aquél que ha transmitido el derecho.

Cuando el incremento proviene de una transmisién lucrativa por herencia o donacién el
adquirente, como ya hemos visto, si es una persona fisica no tributara en el IRPF sino en el
Impuesto sobre sucesiones y donaciones. Por el contrario, Si es una persona juridica tributa-
ra en el Impuesto sobre Sociedades.

En este caso, el transmitente, en el caso de la donacién, tributara en el IRPF e IS respec-
tivamente por el incremento o disminucién de patrimonio que le haya producido la salida del
bien, mientras que no se integrara en la renta del fallecido el incremento de patrimonio pro-
ducido por la transmisién de la herencia.
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En el caso de las transmisiones onerosas, el transmitente tributara en todo caso en el IRPF
oenellS.

Pero respecto a estas transmisiones y a las variaciones patrimoniales que producen exis-
te una diferencia fundamental de tratamiento en el &mbito del IRPF y del IS.

A) Tratamiento en el IRPF: la transmision de la patente y la marca no afecta

de determinar el lcguucll del
an afectas o no a una acti-
vidad empresarial 0 profesional.

Vimos que a efectos de determinar los rendimientos que provienen de la propiedad indus-
trial éstos podian calificarse como rendimientos de capital mobiliario o como rendimientos
empresariales o profesionales. Pues bien, s6lo en el primer caso la transmisién de la patente
o la marca producira un incremento o disminucién de patrimonio que se cuantificara e inte-
graré en la base imponible del impuesto a través del régimen de los incrementos y disminu-
ciones de patrimonio establecido en la ley del IRPF. En el segundo caso, esto es, cuando la
patente o la marca esté afecta a una actividad empresarial 0 profesional, las variaciones patri-
moniales que pueda producir su transmisién se integraran dentro de los rendimientos empre-
sariales y profesionales, para asi conseguir una tratamiento de estos incrementos y disminu-
ciones igualitario con el del IS tanto en lo referente a su compensacion con el resto de los
rendimientos, como a efectos de aplicarles como maximo el mismo tipo de gravamen que el
del IS, como en lo referente a su cuantificacion. Por lo tanto, el régimen juridico de los incre-
mentos o disminuciones de patrimonio producidos por la transmision de la patente y la marca
afecta, lo remitimos al epigrafe siguiente.

Hay que tener en cuenta también respecto a los incrementos y disminuciones de patri-
monio de los elementos afectos, que en el régimen de estimacion objetiva el rendimiento cal-
culado a través de este sistema no incluye los resultados de las alteraciones patrimoniales deri-
vadas de activos fijos inmateriales. Tales resultados deben calcularse de forma independiente,
con arreglo a las normas previstas para la estimacion directa.

Respecto, por tanto, a los incrementos o disminuciones producidos por la transmision de
la patente y la marca no afecta, lo cual sélo se producira cuando los rendimientos que de ellas

nnnnnnnnn n Haman la ~AalifinaniAn Ao randi miento a An nnr{-o! m rio rinne al rdniman aanaral Adal

provienen tienen la calificacion de rendimientos Ge capitai mo

IRPF.

En virtud de este régimen no estan sujetos los incrementos de patrimonio producidos
como consecuencia de transmisiones onerosas de importe global anual inferior a 500.000

ptas.

No estableciendo la ley una regla especial de cuantificacion para estos derechos, habran
de calcularse en base a la regla general, que determina que en las transmisiones onerosas y
lucrativas el incremento o disminucién se cuantifica por la diferencia entre los valores de ena-
jenacion o transmisién y de adquisicion.

En las transmisiones onerosas el valor de adquisicion incluye: el importe real de la adqui-
sicién mas el importe de los gastos y tributos inherentes a la transmision, mas el coste de las
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inversiones y mejoras menos las amortizaciones debiéndose computar en todo caso la amor-
tizacion minima, hayase o no practicado. El valor de enajenacion esta representado por el
importe real en que dicha enajenacién se hubiera efectuado menos los gastos y tributos inhe-
rentes a la transmision, en cuanto hayan resultado satisfechos por el vendedor.

Estas reglas aplicadas a la transmisién de la patente y la marca significan lo siguiente:

—  Por valor de adquisicién incluiremos el importe de la compra si se adquirié a través de
una transmision onerosa, o la valoracién que se le atribuyé en el impuesto sobre sucesiones
y donaciones si se adquirid a través de una transmision lucrativa. El valor de enajenacién sera
el precio satisfecho por el comprador.

— Entre los gastos y tributos satisfechos en la transmisién se encontrara la tasa del
Registro de la Propiedad Industrial por cambio de titular, los impuestos indirectos satisfechos
en la adquisicion (IVA o ITP), gastos de notario etc. Estos mismos gastos minoraran el impor-
te del valor de enjenacién cuando hayan sido satisfechos por el vendedor.

— No minorara el valor de adquisicién las posibles amortizaciones en el caso de las
patentes ya que aunqgue lo deseable hubiera sido admitir éstas como gasto de ejercicio, lo que
permitiria ahora adicionarlas al valor de adquisicidon, no se puede minorar esta valoracion en
unas amortizaciones no admitidas como gasto deducible.

— En el caso de las transmisiones lucrativas, el valor de transmisién estaréa representa-
do por el valor atribuido al derecho segun el Impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Los incrementos o disminuciones de patrimonio obtenidos a través de esta cuantificacion
se reducen en funcion de unos coeficientes correctores segun el periodo de permanencia del
derecho en el patrimonio del sujeto pasivo y siempre que se trate de incrementos o disminu-
ciones que procedan de la transmisidn de derechos adquiridos con mas de dos afios de ante-
lacién. A las patentes y las marcas le aplicaremos la regla general segun la cual se reduce en
un 7,14% por cada afio de permanencia que exceda de dos. Ello provocara que al exceder
de 15 afos, el incremento se reduzca a cero y no quede sujeto al impuesto. Como periodo de
permanencia hay que tomar el numero de afios que medie entre la fechas de adquisicién y
transmision, redondeado por exceso.

Los incrementos y disminuciones de patrimonio generados en un periodo superior al afio,

lo cual sera lo habitual, tendran en el IRPF el tratamiento de las rentas lrmnu!ares a efectos de
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su integracion en la base imponible irregular y de la aplicacién del tipo medio de gravamen. 3
B) Tratamiento en el IS: la transmision de la patente y la marca afecta

Tanto cuando la transmisién de la patente y la marca la realiza una persona juridica como
cuando la realiza una persona fisica, empresario o profesional, que tiene la patente y la marca
afecta a su actividad empresarial y profesional, la cuantificacién del incremento o disminucion
de patrimonio se realiza de acuerdo con las normas del IS.

En el caso del IRPF, estos incrementos o disminuciones se integraran y compensaran con
los rendimientos empresariales y profesionales, limitando su tributacién al tipo del 35% (el
mismo tipo de gravamen que el del IS).
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La cuantificacion del Incremento o disminucién responde también a la diferencia entre los
valores de adquisicién y de transmisién. Pero en este caso, deberemos minorar el valor de
adquisicion de la patente con las cuotas de amortizacion que habréan sido deducidas a lo largo
de la permanencia de la patente dentro del patrimonio afecto y, en todo caso, la amortizacién
minima. En este supuesto ademas el valor de adquisicién coincidira con el valor neto conta-
ble del elemento enajenado.

En el caso de la transmision de las patentes y marcas no es posible acogerse a la exen-
cién por reinversion, ya que ésta solo se aplica cuando el incremento se ha producido como
consecuencia de la enajenacion de elementos materiales de activo fijo, reinvirtiendo el impor-
te total de la enajenacion en bienes de analoga naturaleza y destino.

IV.= LA PATENTE Y LA MARCA DERECHOS DE CONTENIDO ECONOMICO: TRA-
TAMIENTO EN EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

El Impuesto sobre el Patrimonio grava el patrimonio neto de las personas fisicas, o lo que
es lo mismo, el conjunto de bienes y derechos de contenido econdmico con deduccién de las
cargas o gravamenes que disminuyan su valor, asi como las deudas y obligaciones persona-
les de las que deba responder el sujeto pasivo.

En concordancia con este objeto de gravamen, el hecho imponible se define como la titu-
laridad por el sujeto pasivo del patrimonio neto en el momento del devengo (el 31 de diciem-
bre de cada afo).

De los visto hasta ahora se comprende sin dificultad el contenido econdmico de los dere-
chos de la propiedad industrial. Sin embargo, respecto a ellos, el Impuesto sobre el Patrimo-
nio declara en ciertos casos su exencion.

En efecto, el art. 4.6 de la ley declara exentos “los derechos derivados de la propiedad inte-
lectual o industrial mientras permanezcan en el patrimonio del autor y en el caso de la pro-
piedad industrial no estén afectos a actividades empresariales”.

El fundamento de la exencién radica en no considerarlos integrantes del patrimonio en
cuanto resultado de un trabajo personal. Por eso la exencidn es de tipo subjetivo: sélo estan
exentos mientras permanezcan en el patrimonio del autor, quedando sujetos estos derechos
al impuesto cuando pasen a titularidad de un tercero. Pero es criticable que en el caso de la
propiedad industrial no sélo se exija que se encuentre en el patrimonio del autor sino que no
esté afecta, mientras que en el caso de la propiedad intelectual esta exenta en todo caso
cuando pertenece a su autor.

Cuando los derechos de la propiedad industrial no estén afectos pero pertenezcan a una
tercera persona que no sea su creador, es decir, los adquiridos de terceros, deberan incluir-
se en el patrimonio del adquirente por su valor de adquisicion.

En el supuesto de que las patente y marcas estén afectas se integrardn también en el patri-
monio de su titular sea su creador 0 no, pero teniendo en cuenta las normas establecidas para
la valoracién de los bienes y derechos afectos. Esto es, los bienes y derechos afectos se com-
putarén por el valor que resulte de su contabilidad, por diferencia entre el activo real y el pasi-
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vo exigible. En defecto de contabilidad la valoracién sera la que resulte de la aplicacion de las
demas normas de este impuesto. En este caso, considero, que se aplicara la norma del valor
de adquisicion si la patente y la marca ha sido adquirida de terceros, y el precio de mercado
a 31 de diciembre en los demas casos.

Hay que tener en cuenta, también que estos bienes y derechos afectos a la actividad
empresarial del sujeto pasivo estaran exentos si esta actividad constituye la principal fuente de
renta del sujeto pasivo y este la ejerce de modo habitual, personal y directo.

V.- LAS PATENTES Y MARCAS Y LOS CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICION

La doble imposicion internacional es un fendmeno que se produce cuando varios Estados
ejercen su poder soberano para someter a la misma persona a impuestos sustancialmente
iguales, por razén del mismo objeto y para un mismo periodo de tiempo. La causa mas fre-
cuente de doble imposicion se produce por la contraposicion entre el principio de la fuente y
el de la residencia. De acuerdo con el primero se considera que las rentas y elementos patri-
moniales situados en un determinado territorio deben someterse a gravamen por parte del
Estado soberano en dicho territorio; segun el principio de la residencia, la renta y el patrimo-
nio deben someterse a gravamen por parte del Estado al que pertenece el residente, con inde-
pendencia del territorio donde se obtengan.

Entre las medidas mas eficaces para corregir este problema esta la creacién de normas
por el poder de dos Estados soberanos que se vinculan por un Tratado o Convenio. La regu-
lacién del convenio modelo de la OCDE para evitar la doble imposicién, adoptado por Espa-
fia y otros Estados miembros supuso un paso muy significativo en el desarrollo de este tipo
de convenios internacionales.

La mayoria de los convenios suscritos por Espana siguen el Modelo de Convenio de la
OCDE de 1977, aunque hay que tener en cuenta que existe desde 1992 un nuevo modelo de
Convenio.

Tanto el Modelo de Convenio como los convenios suscritos por Espafa incluyen la regu-

lacién de la tributacién de los canones cuando en las relaciones juridicas que tiene su origen
en la cesién de la propiedad industrial participan personas o entidades de diferentes paises.

IR OO ATV [@ A AD

El concepto de canon en el modelo de Convenio de 1977 comprende las cantidades §
pagadas por el uso o la cesién del uso de: los derechos de autor de obra litelaria, artistica o O
cientffica incluidas las peliculas cinematograficas; las patentes, marcas de fabrica 0 comercio,
dibujos, planos, formulas o procedimientos secretos; los equipos industriales, comerciales o
cientificos; las informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o cientificas

(Know-how).

En el Modelo de Convenio de 1992 se excluye de la definicion de canones las remunera-
ciones pagadas por el uso o el derecho al uso de equipos industriales, comerciales o cienti-
ficos. En resumen el concepto de canon comprende las remuneraciones procedentes de las
diferentes formas de explotacién de la propiedad intelectual o industrial 0 de conocimientos

secretos no patentados o0 no patentables.
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Tanto el modelo de 1977 como el de 1992 proponen la tributacién exclusiva de los cano-
nes en el Estado de residencia del beneficiario efectivo de los mismos. Esto se fundamenta en
el interés de fomentar el desarrollo y transferencia de tecnologia por parte de los Estados. Sin
embargo, los convenios de doble imposicion suscritos por Espafia, apartandose de este cri-
terio, establecen la tributacién compartida entre el Estado de la residencia y el Estado de la
fuente, de modo que en el Estado de la fuente puedan ser gravados los canones limitada-
mente al tipo maximo previsto en cada convenio.

Para que proceda la aplicacién del convenio es preciso que se trate de canones proce-
dentes de un Estado contratante que se paguen a un residente en el otro Estado.

Se considera que los canones provienen de un Estado contratante cuando el deudor es el
propio Estado, una subdivision politica 0 administrativa, una entidad local 0 un residente en
ese Estado. Para la aplicacion de los convenios se requiere ademés que el perceptor del

-.canon sea residente en un Estado contratante.

En el supuesto de que el beneficiario del canon sea un establecimiento permanente situa-
do en el estado de la fuente, si el derecho por el que se paga el canon esté vinculado al Esta-
blecimiento permanente, su importe no esta sometido a imposicién limitada en la fuente sino
que se trata como renta del Establecimiento permanente.

Por ultimo, para evitar la transferencia de beneficios entre personas y entidades vinculadas
a través del pago de canones excesivos, en los convenios se establece que cuando, en vir-
tud de relaciones especiales existentes, el importe del canon exceda del que se hubiera con-
venido entre partes totalmente independientes, las disposiciones del convenio se aplican sélo
a este ultimo importe, mientras que el exceso pagado se somete a imposicion de acuerdo con
la legislacion de cada Estado.

En cuanto a los incrementos de patrimonio obtenidos por la enajenacion de los derechos
de la propiedad industrial, el articulo 13 del modelo distingue entre los que proceden de los
bienes inmuebles y de cualquier otro bien. Respecto de estos ultimos, en los cuales debemos
incluir los derechos de la propiedad industrial, son gravados en el Estado donde resida el
transmitente. Los convenios suscritos por Espafia siguen este modelo.
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