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ABREVIATURAS

CFF: Cddigo Fiscal de la Federacion.

LISR: Ley del Impuesto sobre la Renta.

LFDA: Ley Federal del Derecho de Autor.

LPI: Ley de la Propiedad Industrial.

OCDE: Organizacién para la Cooperacion y el Desarrollo Econémicos.
OMPI: Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual.

RMF: Resolucion Miscelanea Fiscal.

SAT: Servicio de Administraciéon Tributaria.



INTRODUCCION

El presente trabajo contiene comentarios practicos respecto de la aplicacion
del régimen fiscal de regalias causadas por residentes en el extranjero sin
establecimiento permanente en el pais en materia de impuesto sobre la renta.

Uno de los principales nichos para la elusion de impuestos es la transmision
fuera de un pais de la propiedad intelectual de los contribuyentes, y en México las
cifras expuestas relevan un tema que deberia ser analizado con mayor detalle por
las autoridades hacendarias.

Para un estudio completo del tema, parte de un analisis de los conceptos de
propiedad intelectual de donde surgen las regalias en el derecho y posteriormente
estudia la calificacién de las mismas en el derecho fiscal mexicano, basado en la
reclasificacion que realizo el legislador, como usualmente lo hace en conceptos
tributarios.

La tesis explora la legislacién nacional e internacional en su conjunto, a fin
de proveer de un catalogo de referencias para un mejor entendimiento del régimen
y de la ratio legislativa de las disposiciones.

Asimismo, se presentan comentarios que pretenden solucionar los
principales problemas en la aplicacion de los articulos aplicables y los criterios
emitidos por las autoridades fiscales.

Por altimo, se analiza el futuro del régimen y las posibles implicaciones para

los contribuyentes y las autoridades en la aplicacion del mismo.



1. REGIMEN FISCAL DE LAS REGALIAS EN MEXICO

1.1.1. PANORAMA NACIONAL

La cuestion de escribir una tesis, en el mejor rigor cientifico, es comprobar
una hipoétesis. Empecé escribiendo este trabajo en base a mi experiencia personal
en materia fiscal sobre regalias, con la idea de que México no es un gran productor
de tecnologia a nivel mundial y mucho menos punta de lanza en cuanto a propiedad
intelectual se refiere, pero intrigado por el volumen de pagos que sobre este
concepto se realizan por mexicanos hacia el extranjero.

Los datos apoyaron en cierta forma mi hipotesis. De un analisis de 122 paises
realizado en 2011, México ocupa el lugar nimero 13 de los paises con mayores
exportaciones de alta tecnologia en dolares de los Estados Unidos de América, lo
cual comprende productos con una alta intensidad de investigacion y desarrollo,
tales como productos aeroespaciales, computadoras, farmacéutica, instrumentos
cientificos y maquinaria eléctrica.t

Este dato por si solo podia significar dos cosas: que México es un gran pais
maquilador o que realmente innovamos y creamos productos de valor en materia
de propiedad intelectual. La respuesta fue la primera. De un andlisis de 79 paises
en 2012,%2 México esta en el lugar nimero 53 en porcentaje del producto interno

bruto destinado a investigacion y desarrollo de nuevas tecnologias.?

1Banco Mundial, “High-technology exports (current US$)”".

En http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.CD

Consulta el 2 de febrero de 2015.

2 Si bien el Banco Mundial cuenta con estadisticas mas recientes, el nimero de paises analizados
en afios mas recientes a los citados en este trabajo disminuye, por lo cual se eligieron los afios mas
recientes con mayores paises analizados.

3 Este concepto comprende los gastos actuales y de capital (publicos y privados) para crear un
trabajo sistematico para incrementar el conocimiento, incluyendo conocimiento sobre la humanidad,
cultura y sociedad, asi como el uso del conocimiento para nuevas aplicaciones. Incluye la
investigacion, el desarrollo aplicado y el desarrollo experimental.
Banco Mundial, “Research and development expenditure (% of GDP)”

En http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS

Consulta el 2 de febrero de 2015.
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Entonces, si no innovamos, manufacturamos. Asi pues, los pagos que realiza
México a empresas extranjeras por el uso de propiedad intelectual,* de un analisis
de 139 paises en 2012, México ocupa el lugar numero 32, con un total de pagos al
extranjero por $1,120,228,140.00 USD. En primer lugar, sucede algo curioso, el pais
gue mas pagos realiza por este concepto es Irlanda, debido a que su politica fiscal
es muy beneficiosa para localizar derechos de propiedad intelectual en empresas
de ese pais.® Asi, Irflanda ocupa el lugar nimero uno, con un total de
$42,103,106,276.00 USD, lo cual representa no empresas irlandesas en su
totalidad, sino una diversas enorme de empresas de todo el mundo, seguido de los
Estados Unidos de América, con un total de $39,501,000,000.00 USD. En
comparacion, México realiza pagos al extranjero por un total de 2.6% comparado
con Irlanda y 2.83% comparado con los Estados Unidos de América.®

Respecto de los cobros que México realiza al extranjero por el uso de
propiedad intelectual registrada a nombre de empresas mexicanas,’” medido en
dolares de los Estados Unidos de América, de un andlisis de 111 paises en 2012,
México ocupa el lugar nimero 37, con un cobro total de $95,626,260.00 USD.2 El

namero uno de estos paises es Estados Unidos de Ameérica, con un total de

4 Comprende el uso autorizado de patentes, marcas, derechos de autor, procesos industriales y
disefios industriales, incluyendo secretos industriales y franquicias, para el uso a través de licencias,
0 para la produccion de originales y prototipos (tales como derechos de autor sobre libros y
manuscritos, software de computadoras, trabajos cinematograficos y grabaciones de sonido), asi
como derechos conexos (tales como la transmisidn de representaciones en vivo por televisién, cable
o satélite).

Banco Mundial, “Charges for the use of intellectual property, receipts (BoP, current US$)”

En http://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.ROYL.CD/countries/all?display=default

Consultada el 2 de febrero de 2015.

5 William Fry, “Ireland as a Jurisdiction of Choice for Intellectual Property Rights”

En http://www.williamfry.com/newsandinsights/news-
article/2011/05/12/ireland as_a jurisdiction of choice for_intellectual property rights

Consultada el 2 de febrero de 2015.

6 Banco Mundial, “Charges for the use of intellectual property, payments (BoP, current US$)”

En http://data.worldbank.org/indicator/BM.GSR.ROYL.CD/countries/all?display=default

Consultada el 2 de febrero de 2015.

7 Este concepto comprende el uso autorizado de patentes, marcas, derechos de autor, procesos
industriales y disefios industriales, incluyendo secretos industriales y franquicias, para el uso a través
de licencias, o para la produccion de originales y prototipos (tales como derechos de autor sobre
libros y manuscritos, software de computadoras, trabajos cinematograficos y grabaciones de sonido),
asi como derechos conexos (tales como la transmision de representaciones en vivo por television,
cable 0 satélite).
Banco Mundial, op. cit., cita al pie 4.

8 ldem.
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$125,492,000,000.00 USD. Es decir, México recibe aproximadamente 0.07% por
ciento del total de la recepcion de pagos por regalias que Estados Unidos de
América.

De los datos anteriores se concluye una curiosa e importante relacion: México
realiza pagos al extranjero en concepto de regalias en una proporcion aproximada
de 11.5 a 1, respecto de los cobros que realiza a empresas extranjeras por el mismo
concepto.® Es decir, por cada ddélar que México recibe, paga 11.5 al extranjero.

Las estadisticas anteriores hacen evidente la necesidad de un estudio
adecuado respecto de la forma en que México fiscaliza tales pagos, considerando
gue la LISR establece un gravamen, en general, de un 25% de los ingresos que
obtenga el residente en el extranjero, sin deduccién alguna,® lo cual, segln los
datos del Banco Mundial, deberia representar, para el ejercicio fiscal de 2012,
$280,057,035.00 USD (cifra que al tipo de cambio vigente al 31 de diciembre de
2012, representa aproximadamente 0.15% del producto interno bruto del pais)
mientras que los datos del SAT, a pesar de sus obligaciones de transparencia, no
revelan la informacion detallada de a cuanto correspondio esa cifra en los ejercicios
anteriores.!

Por otro lado, la importancia del estudio deviene también del potencial de
crecimiento de este sector. De 1980 a 2000 la tasa promedio de crecimiento de los
empleos en el area de ciencia y tecnologia en Estados Unidos de América fue de
4.9%, es decir, cuatro veces mayor que el incremento total de la tasa anual de
crecimiento en el empleo de ese pais. De igual manera, en 1999, en Estados Unidos
de América, los ingresos anuales relacionados con la propiedad intelectual fueron

9 Utilizando el método de descomposicién por factores primos, considerando un maximo comun
divisor de 5. Cifras exactas: 22.94227231 a 1.958425805, considerando las mas aproximadas a la
unidad.

10 Cfr. LISR, art. 167, frac. Il.

11 Se entiende que por diversas cuestiones la tarifa puede ser menor y que existen tratados para
evitar la doble imposicién, que permiten la no retencion de impuestos en México, por lo cual la cifra
se utiliza Gnicamente como comparativo y no debe ser tomada como estandar de la eficacia y
eficiencia de las leyes o autoridades tributarias. Para poder analizar las reglas especificas que rigen
este tipo de relaciones tributarias, es necesario un analisis mucho mas a fondo, que es el objeto de
esta tesis.

4



46.5 billones de ddlares, las ventas por equipo de computo y electronico de 190
billones y la explotaciéon de la industria del entretenimiento represent6 89 billones.1?

Por su parte, en relacion a las industrias que dependen de la proteccion a la
propiedad intelectual para subsistir, representan cerca del 40% del crecimiento que
dicho pais experimenta, al ser equivalentes a cerca del 20% del Producto Interno
Bruto y que, en materia de exportaciones, representan cerca del 40%.13

La importancia del estudio de regalias radica precisamente en que las
empresas mexicanas, ya sea al 100% o bien que sean subsidiarias de empresas
extranjeras, necesitan contar con derechos de propiedad intelectual en relacion a la
tecnologia para funcionar, y tales pagos los realizan en muchas ocasiones al
extranjero, conforme a los montos que indicamos previamente, lo cual representa
un gran nicho de tributacion para el Estado mexicano que se debe de analizar a
profundidad.

En resumen, tenemos un pais en donde se produce gran cantidad de
tecnologia de origen extranjero, y consecuentemente se pagan grandes cantidades
de dinero hacia fuera del pais, por lo cual es necesario un estudio detallado del

régimen tributario de dicho concepto, el cual se analizara en el presente trabajo.

12 Becerra Ramirez, Manuel, La propiedad intelectual en transformacion, Instituto de Investigaciones
Juridicas de la UNAM, México, 2004, p. 41

13 S.E. Siwek, Engines of Growth: Economic Contributions of the US Intellectual Property Industry,
Economist Incorporated, Washington, 2005, pp. 6y 7.



1.1.2. DELIMITACION DEL TEMA

Antes que nada, debemos entender el concepto de regalias. La Real
Academia Espafiola define “regalias” en dos acepciones relevantes para el presente

estudio:

5. f. Econ. Participacion en los ingresos o cantidad fija que se paga al
propietario de un derecho a cambio del permiso para ejercerlo.

[...]

7. f. Méx. Participacién de un autor en los ingresos del editor por la venta de

su obra.1*

Como se puede apreciar, al menos gramaticalmente las regalias implican dos
cuestiones: primero, un derecho de propiedad intelectual protegido por las leyes vy,
segundo, recepcion de una contraprestacion por el uso o la adquisicion de tales
derechos.

Y es aqui donde inician los problemas. Como ha sido materia de amplio
andlisis, por citar uno de extrema relevancia, el practicado por PEREz ROBLES,*® el
derecho fiscal cambia la naturaleza juridica de figuras de otros ambitos, mercantil,
civil, etc., y, en el caso que nos ocupa, de la propiedad intelectual, y a pesar de que
les llame de la misma manera, se trata de otros conceptos distintos. Asi, a pesar de
gue estemos hablando de regalias, no nos referimos en este trabajo al sentido
tradicional en materia de propiedad intelectual, sino al concepto fiscal de las
mismas, que analizaremos mas adelante.

Se dice también que para poder determinar el efecto fiscal de un acto, es
necesario analizar dicho acto conforme al derecho que lo regula para ver de qué se
trata y, posteriormente, analizar conforme a las leyes fiscales si encuadra en las
figuras gravadas. Por ejemplo, en el caso de una compraventa, es necesario

analizar el contrato de compraventa y ver si cumple con todos los elementos y no

14 Real Academia Espafiola, Diccionario de la lengua espafiola, 23° edicién, 2014.
15 Pérez Robles, Arturo, “La personalidad juridica en materia fiscal. El caso de la asociacién en
participacion”, Revista de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, no. 22, mayo 2007, p. 11.



es, sblo de nombre, una compraventa, cuando en realidad se trata de una donacion,
en cuyo caso los efectos fiscales serian distintos. Pero respecto de las regalias no
es asi. El CFF sefiala un concepto que, por coincidencia, se llama regalias pero que
se aparta tanto de las regalias en materia de propiedad intelectual que bien le
podrian haber puesto otro nombre. La cuestion, es que el legislador, aprobando las
leyes que le pasa para firma la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico,*® asigna
efectos fiscales a figuras que nada tienen que ver con la intencion del legislador en
materia de propiedad intelectual. Si bien este fendmeno entra dentro del &mbito de
la autonomia calificadora del derecho fiscal, el resultado es la inseguridad juridica,
puesto que se termina con dos o mas figuras con el mismo nombre y diferentes
efectos.

Sin embargo, el legislador si dejé6 una salida para una interpretacion
coherente del derecho: en muchos casos hace uso de conceptos en materia de
propiedad intelectual para referirse a qué cuestiones estaran gravadas, por lo tanto
es necesario el estudio de qué se entiende por regalias en dicha materia.

Otra precision que es necesario realizar antes de iniciar el estudio del tema
es el concepto de establecimiento permanente, mismo que se excluye del tema de
la tesis, ya que tributan, con sus particularidades, conforme al régimen de personas
fisicas y morales, al ser residentes en el pais. En general, el articulo 2 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta define establecimiento permanente como “cualquier lugar
de negocios en el que se desarrollen, parcial o totalmente, actividades
empresariales o se presten servicios personales independientes”, y posteriormente
contiene diversos ejemplos que se consideraran, en todos los casos, como
establecimientos permanentes.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, al momento de trata de aplicar
tratados para evitar la doble imposicion, el concepto de establecimiento permanente

puede variar en cada uno de ellos, por lo cual tendra que analizarse cada caso en

16 Ademas de invocar como prueba para ello el hecho notorio, basta con apreciar que salvo temas
muy controvertidos y que probablemente fueron disefiados como moneda de cambio, la reforma
fiscal que culminé en la aprobacidon de la LISR vigente, pasé sin mayores cambios desde el proyecto
del Ejecutivo Federal (entiéndase, Secretaria de Hacienda y Crédito Publico).



particular a efecto de determinar si el tratado es mas o menos restrictivo que la Ley

del Impuesto sobre la Renta.



1.1.3. REGIMEN DE LAS REGALIAS EN MATERIA DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

En este ambito, las regalias representan la contraprestacion obtenida por el
titular de un derecho de propiedad intelectual por otorgar el uso o goce temporal de
tales derechos a un tercero. Las figuras protegidas por este concepto son, ademas
de los contratos atipicos que pudieran surgir al respecto, las contenidas en las
ramas Y leyes de propiedad industrial y los derechos de autor.’

La propiedad intelectual, como un concepto general, hace referencia a todas
las figuras que protegen activos intangibles derivados del intelecto humano, y se
basa en la nocion de que el inventor de un desarrollo cientifico o tecnoldgico, asi
como el autor de una obra artistica o literaria reciban un derecho, privilegio o
propiedad por un tiempo determinado.'®

Se divide en dos grandes ramas: la propiedad industrial y los derechos de
autor.19

La proteccion de la propiedad industrial versa principalmente respecto de la
proteccion de los inventos, vistos desde una perspectiva de utilidad econémica. En
el caso de México, por invento se considera “toda creacion humana que permita
transformar la materia o energia que existe en la naturaleza, para su
aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas”.?°
Ejemplos de ello son las patentes, los modelos de utilidad y los modelos industriales,
en donde claramente se advierte una intencion de obtener ganancias al ser el Gnico
productor autorizado de determinados bienes.

Por su parte, los derechos de autor atienden al reconocimiento y la proteccion
de las ideas, sin que se requiera una utilidad o provecho econdmico, sino
simplemente por la expresion de las mismas.?* Como ejemplos de ello, podemos

mencionar obras artisticas, literarias e inclusive programas de computacién y bases

17 Solorio Pérez, Oscar Javier, Derecho de la propiedad intelectual, Oxford University Press, México,
2010, p. 20.

18 |bidem, p. 33.

19 |bidem, p. 20.

20 Cfr. LPI, art. 15.

21 Solorio Pérez, op. cit., p. 23.



de datos, con los cuales es posible lucrar, pero respecto de los que también es
posible su proteccion Unicamente para obtener el reconocimiento autoral.

En esencia, la importancia de la proteccion a las ideas, en especifico a las
ideas nuevas, podemos verla claramente en el antecedente directo de nuestro
marco constitucional vigente del derecho de propiedad intelectual: la Constitucion
de los Estados Unidos de América. La importancia que los padres fundadores de
esa Nacion otorgaron a este sistema juridico recaia en que consideraron que el
derecho de excluir a otros de las recompensas por realizar un invento seria un
incentivo para desarrollar mas inventos y promoveria los negocios de en la nueva
nacion, lo cual resulté un éxito comercial.??

Inclusive, bajo la teoria utilitarista de la propiedad industrial, se justifica el uso
del poder monopdlico para incentivar la innovacion. Adam Smith justificaba la
necesidad de “monopolios limitados” para promover la innovacion y actividades
comerciales que requerian fuertes cantidades de inversion y entrafiaban grandes
riesgos.??

Tan importante es, que segun el sitio oficial de la OMPI, 188 paises son
miembros de la Conferencia de la OMPI,%* lo que significa que han promulgado una
ley o implementado algunas disposiciones relativas a la proteccion de estas areas
de la propiedad intelectual.

En el caso de México, la Constitucion vigente continda con la tradicion y
estructura de sus antecesoras, y al hacerlo, con el régimen importado directa y
literalmente de la Constitucién de los Estados Unidos de América,?> en materia de
propiedad intelectual, normando el tema en dos articulos especificos: el articulo 28,

con la regulacion expresa de la propiedad intelectual, y el articulo 73, fraccion X, a

22 |dem.

23 Smith, Adam, La riqgueza de las naciones, Oxford, Clarendon, 1776, pp. 277 y 278.

24 OMPI. En http://www.wipo.int/members/en/

Consultado el 2 de febrero de 2015.

25 El antecedente directo de la proteccién a la propiedad intelectual en nuestro pais es la llamada
patents and copyright clause, contenida en el articulo 1, seccion 8, clausula 8, de la Constitucion de
los Estados Unidos de América:

“The Congress shall have Power To [...];

[...]

To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and
Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.”

10
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través del cual el Congreso tiene facultades para regular en materia de comercio y,
con ello, emiti6 las leyes en materia de propiedad intelectual. De esta manera, por
otra parte, quedan impedidos los Estados para regular cuestiones en materia de
propiedad intelectual.

Existen diversas leyes que regulan la propiedad intelectual en México.
Algunas de ellas regulan los aspectos sustantivos y otros los aspectos adjetivos,
mientras que un tercer grupo regula aspectos relacionados de manera indirecto pero
sumamente relevantes para el ejercicio de los derechos.

De entre ellas, las mas relevantes son la LPI y la LFDA, pero existen diversos
ordenamientos que contienen disposiciones aplicables a la propiedad intelectual.?®

Por otro lado, de conformidad con informacion de la Secretaria de Relaciones
Exteriores, disponible en su portal de internet oficial, México tiene celebrados 30
tratados internacionales en materia de propiedad intelectual.?” Todos estos tratados
han influido en la legislacion nacional y, en algunos casos, han sido adoptados
dentro de la legislacién nacional.

A manera de esquema, presentamos el siguiente cuadro sindptico que
ayudara a entender de mejor manera el universo de proteccion que brinda el

derecho mexicano en materia de propiedad intelectual:?®

26 La lista de la legislacion aplicable es la siguiente:
Normas de caracter sustantivo:

. LPI
. LFDA
. Ley Federal de Variedades Vegetales

Ley Federal del Trabajo

Ley sobre Produccion, Certificacién y Comercio de Semillas

Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados
Ley de Fomento para la Lectura y el Libro

LISR

Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién

Normas de caracter adjetivo

. Ley Federal del Procedimiento Administrativo

. Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo
. Cdédigo Federal de Procedimientos Civiles

. Ley Aduanera

. Cédigo de Comercio

Adicionalmente, son aplicables los Reglamentos correspondientes expedidos por el Ejecutivo
Federal.

27 Secretaria de Relaciones Exteriores. En http://www.sre.gob.mx/tratados/index.php

Consultado el 2 febrero de 2015.

28 Solorio Pérez, op. cit., p. 160.
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H
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\

SIGNOS DISTINTIVOS

Nombres
comerciales

FIGURAS HIBRIDAS

I

Avisos comerciales

H

Denominaciones de
origen

|

Secretos industriales

H

Esquemas trazados
de circuitos
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\
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1.2. REGIMEN NACIONAL DE LAS REGALIAS EN MATERIA FISCAL

1.2.1. CONCEPTO

1.2.1.1. ALCANCE DEL CONCEPTO DE REGALIAS RESPECTO DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL POR LOS QUE SE PAGA LA
CONTRAPRESTACION

El CFF, en su articulo 15-B, incluye una definicion de cuales son las
cuestiones comprendidas dentro del concepto de regalias para efectos fiscales.
Inicia sefialando que se consideran regalias, entre otros, los pagos de cualquier
clase por el uso o goce temporal de patentes, certificados de invenciéon o mejora,
marcas de fabrica, nombres comerciales, derechos de autor sobre obras literarias,
artisticas o cientificas, incluidas las peliculas cinematograficas y grabaciones para
radio o television, asi como de dibujos o modelos, planos, férmulas, o
procedimientos y equipos industriales, comerciales o cientificos, asi como las
cantidades pagadas por transferencia de tecnologia o informaciones relativas a
experiencias industriales, comerciales o cientificas, u otro derecho o propiedad
similar.

Debemos puntualizar que el CFF define como regalias Unicamente el uso o
goce temporal de derechos protegidos en materia de propiedad intelectual, en las
diversas formas protegidas por el derecho de propiedad intelectual, pero que el
listado es enunciativo mas no limitativo, ya que termina el primer parrafo con la
oracion “u otro derecho o propiedad similar’, dejando abierta la puerta a futuras
innovaciones tecnoldgicas o artisticas. Es importante resaltar que la caracteristica
de temporalidad sobre el uso o goce la reitera en el segundo parrafo del articulo
respecto de derechos de autor en relacion a programas de computadoras.

En consecuencia, el término de regalias en el CFF se refiere Unicamente a
contratos de licencia, edicion, representacion escénica (dejando a un lado los
gravamenes de artistas, tratados en otro articulo de la LISR), etc., es decir, aquellos

contratos que no impliquen la transmision absoluta de los derechos protegidos, sin
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incluir en la definicion a los contratos de transmision de derechos y de cesion de
derechos.

La anterior es la opinidbn del autor de esta tesis, sin embargo, el SAT
expresamente establece que no importa cual sea el acto juridico, si implica la
distribucién de una obra a que se refiere el articulo 27, fraccién IV de la LFDA,?°
tienen el caracter de regalias de conformidad con el articulo 15-B, primer parrafo
del CFF.30

Este criterio, que si bien puede tener logica pensando en que la venta por
primera vez de ejemplares o “soportes materiales” que contengan obras protegidas
constituye un ingreso por regalias, es distinto del expresado por la OCDE y el autor
del presente trabajo en el sentido de que tales ejemplares no se deben considerar
como tal, sino como una actividad empresarial que no esta sujeta al pago de
regalias.3! Inclusive, es contrario a la reglamentacion de la propia LPI, que en el
articulo 22, fraccioén Il, establece de manera expresa que una vez que un producto
sea introducido al mercado, la patente (y el correspondiente derecho de cobro de
regalias) no producira efecto contra cualquier otra persona que subsecuentemente
lo comercialice, adquiera o use.3?

De hecho, este criterio, llevado al absurdo, conduce a conclusiones
correspondientemente absurdas y peligrosas. Si la venta de un “soporte material”
de una obra protegida por derechos de autor es una regalia, entonces la venta de
cualquier bien protegido por cualquier derecho de propiedad intelectual también lo
es (incluyendo aquellos protegidos por patentes: un automévil, una computadora,
una licuadora, etc.), puesto que el articulo 15-B del CFF no hace distincion alguna

al respecto, ni contempla el supuesto de que la enajenacion ni cualquier otro tipo de

29 Cfr. LFDA, art. 27.

30 Cfr. RMF 2015, anexo 7, 5/CFF/N

“I...]

En ese sentido, los pagos que se realicen en virtud de cualquier acto juridico que tenga por objeto la
distribucion de una obra a que se refiere el articulo 27, fraccién 1V de la LFDA, tienen el caracter de
regalias de conformidad con el articulo 15-B, primer parrafo del CFF.”

31 OCDE (2014) Modelo de convenio tributario sobre la renta y el patrimonio: Version abreviada 2014,
Publicaciones OCDE (Comentarios al articulo 12, § 14.2, 14.4 y 17.3).

En http://dx.doi.org/10.1787/mtc_cond-2014-en

Consultado el 2 de febrero de 2015.

82 Cfr. LFPI, art. 22.
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transmision que no sea “uso 0 goce temporal” es regalia. Es hasta el articulo 167
de la LISR donde se incorpora el concepto, pero el criterio normativo en el cual el
SAT explica su conclusién no hace mencion del articulo 167, por lo cual, en opinién
del autor, el criterio es erroneo y, en su caso, podria ser evitado conforme a los
convenios para evitar la doble imposicién, como veremos mas adelante, o, podria
ser impugnado por ir en contra del CFF, al modificar el objeto del impuesto, a través
del hecho imponible, y agregar cargas fiscales a supuestos no previstos en ley. Esto
desde la cuestion formal.

Desde la cuestion de politica tributaria, el criterio antes referido es
recaudatorio, pero erroneo, puesto que la transmision de derechos patrimoniales se
realiza una sola vez, desde el creador de los mismos hasta quien vaya a reproducir
los ejemplares, que es donde se podria dar, en su caso, el supuesto de la
enajenacion y la “regalia”, asi como de aquellos ingresos que perciba el autor. Sin
embargo, la venta de ejemplares no supone una actividad creativa, sino
empresarial, que el propio legislador decidié que quedara fuera del titulo V de la
LISR, al no haberla previsto y, por lo tanto, el Unico supuesto en que es posible
gravar conforme a lo propone el SAT, es si el propio autor es el empresario que
realiza la enajenacién de los ejemplares. La jurisprudencia ya ha expresado que el
articulo 15-B debe ser interpretado de forma restrictiva y literal, con lo cual el autor
esta de acuerdo porque de otra manera se estarian afectando elementos esenciales

de la contribucion a través de criterios del SAT.33

1.2.1.2. PROGRAMAS DE SOFTWARE

El articulo 15-B del CFF sefala que se consideran regalias, entre otros, los

pagos de cualquier clase por el uso o goce temporal de derechos de autor sobre

33 Cfr. Registro IUS 175010: “REGALIAS. EL ARTICULO 15-B DEL CFF, QUE ESTABLECE UN
CATALOGO DE ESTAS, ES DE APLICACION ESTRICTA CUANDO SE INVOCA EN RELACION
CON LOS ARTICULOS 42 Y 43 DE LA LISR. [...] no es factible realizar una interpretacion extensiva
del referido numeral 15-B para incluir artificialmente entre sus hip6tesis, supuestos que conforme a
su interpretacidn literal no se encuentran previstos en dicha norma, como seria el pago de regalias
por el uso de una marca comercial (diversa a la marca de fabrica que si se enlista en el precepto
aludido).”
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obras cientificas incluye la de los programas o0 conjuntos de instrucciones para
computadoras requeridos para los procesos operacionales de las mismas o para
llevar a cabo tareas de aplicacién, con independencia del medio por el que se
transmitan.

Sobre ello, la RMF para 2015, en la regla 2.1.33, abunda sobre este articulo.
La regla se refiere a la interpretacion de tratados para evitar la doble imposicién que
ha celebrado México, analizados conforme a los Comentarios al articulo 12 del
“Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y el Patrimonio” de la OCDE,
conforme a los cuales, cuando una aplicacion es “estandarizada”, la licencia de ésta
se debera considerar como beneficio empresarial y el ingreso del residente en el
extranjero no deberd estar sujeto al pago del impuesto sobre la renta.3* La
miscelanea es muy especifica en definir los supuestos de “aplicaciones
estandarizadas”, al punto que ninguna persona sin conocimientos avanzados de
informéatica puede determinar si una aplicacion cae dentro de esa definiciéon o no,

para lo cual se requiere un dictamen de perito para estar seguros de esta cuestion.

1.2.1.3. TRANSMISION DE CONTENIDOS

Por otra parte, la definicion de regalias también incluye transmision de
contenidos, puesto que el multicitado articulo 15-B establece que también se
consideran regalias los pagos efectuados por el derecho a recibir para retransmitir
imagenes visuales, sonidos o ambos, o bien los pagos efectuados por el derecho a
permitir el acceso al publico a dichas imagenes o sonidos, cuando en ambos casos
se transmitan por via satélite, cable, fibra Optica u otros medios similares.

En complemento con dicho articulo, el 167 de la LISR, establece que para
efectos de ese numeral, implica el uso o concesion de uso de un derecho de autor,
de una obra artistica, cientifica o literaria, entre otros conceptos, la retransmision de
imagenes visuales, sonidos o0 ambos, o bien el derecho de permitir el acceso al

publico a dichas imagenes o sonidos, cuando en ambos casos se transmitan por via

34 OCDE (2014), op. cit. Comentarios al articulo 12, § 28.
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satélite, cable, fibra éptica u otros medios similares y que el contenido que se
retransmite se encuentre protegido por el derecho de autor.

Estos preceptos se refieren a los contratos de radiodifusion,® los cuales
usualmente estan también referidos en un marco muy especifico de temporalidad.
Respecto al articulo 167 de la LISR citado, debe recordarse que esa ley Unicamente
grava el ingreso, asi que sélo estara gravado si hay una contraprestacion por el

broadcasting.

1.2.1.4. ASISTENCIA TECNICA

Finalmente, el articulo 15-B del CFF define este concepto como: “la
prestacion de servicios personales independientes por los que el prestador se obliga
a proporcionar conocimientos no patentables, que no impliquen la transmisién de
informacion confidencial relativa a experiencias industriales, comerciales o
cientificas, oblighndose con el prestatario a intervenir en la aplicacion de dichos
conocimientos”. Este agregado también se cobra por parte de la empresa y esta
intimamente relacionado con los ingresos que obtendra por la cesion o derecho de
uso que ceda como material protegido, por lo cual tiene sentido que se grave al igual
que las regalias, pero considerandolo como una parte distinta de las mismas.

El citado articulo 15-B del CFF es enfatico en que la transmision de secretos
industriales no forma parte de la asistencia técnica, sino Unicamente la asistencia
para el aprovechamiento 6ptimo de la tecnologia materia de la transaccion, ya que
los secretos industriales estan protegidos también por derechos de propiedad
intelectual y, por lo tanto, deben ser tratados como regalias. Sin embargo, en la
practica, dicha distincion es meramente tedrica, puesto que para fines del impuesto

sobre la renta tanto la asistencia técnica como las regalias se gravan igual.36

35 Para efectos de la legislacion mexicana, se considera organismo de radiodifusion, la entidad
concesionada o permisionada capaz de emitir sefiales sonoras, visuales o ambas, susceptibles de
percepcion, por parte de una pluralidad de sujetos receptores (LFDA, art. 139). El objeto de este
contrato es que el titular de una obra, susceptible de transmitirse, autorice dicha transmisién a un
organismo de radiodifusion. En este caso, utilizando la acepcién de transmision como radiodifusion
y no como cesién (LFDA, arts. 66 y 67).

36 Cfr. LISR, art. 167.
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“Tratdndose de ingresos por regalias, por asistencia técnica o por publicidad, se considerara que la
fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando...

El impuesto se calculara aplicando al ingreso que obtenga el contribuyente, sin deduccion alguna, la
tasa que en cada caso se menciona:

I. Regalias por el uso o goce temporal de carros de ferrocarril. ..........cccoeevecvvivveeenennnnn. 5%

Il. Regalias distintas de las comprendidas en la fraccién |, asi como por asistencia técnica
........................................................................................................................ 25%"
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1.2.2. GRAVAMEN

El articulo 167 de la LISR establece un gravamen especifico que, ademas de
regalias, comprende asistencia técnica y publicidad, los cuales grava por igual.

Esta clasificacion tiene sentido, puesto que como se analizo en el capitulo
aplicable a la propiedad intelectual, son cuestiones efectivamente protegidas por
ese tipo de derechos y los pagos por las mismas van unidos a la transmision (total
o parcial, indefinida o temporal) de derechos protegidos.

Para estos supuestos, la LISR considera que la fuente de riqueza se
encuentra en territorio nacional cuando los bienes o derechos por los cuales se
pagan las regalias o la asistencia técnica, se aprovechen en México, o cuando se
paguen las regalias, la asistencia técnica o la publicidad, por un residente en
territorio nacional o por un residente en el extranjero con establecimiento

permanente en el pais.?’

1.2.2.1. PROBLEMATICA PARA PARTES RELACIONADAS

En el articulo 167 de la LISR se puede apreciar la mezcla de dos criterios de
potestad tributaria: por una parte, el articulo utiliza el criterio de territorialidad, al
sefalar que si son aprovechados en México, se deben gravar y, por otro, el criterio
del pagador, intimamente relacionado al otro, al establecer una presuncion de que
si el ingreso del residente proviene de México, la fuente de riqueza esta en el pais.

En cuanto al criterio del pagador no existe ningun problema practico, ya que
esta obligando a residentes en México, a quienes les puede exigir coactivamente el
pago, a retener y enterar el impuesto correspondiente.

Sin embargo, el articulo prevé dos supuestos no complementarios: “...se

considerara que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando...”

a) “...los bienes o derechos por los cuales se pagan las regalias o la asistencia

técnica, se aprovechen en México, 0...”

37 Cfr. LISR, art. 167.
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b) “...cuando se paguen las regalias, la asistencia técnica o la publicidad, por un
residente en territorio nacional o por un residente en el extranjero con

establecimiento permanente en el pais...”

En este sentido, la ley establece que, en el caso de que se aprovechen en
México los bienes o derechos protegidos por la propiedad intelectual, pero el pago
sea realizado por un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en
el pais, también se causara el impuesto. En este caso, existen dos problemas: uno
legal y otro practico.

Supongamos que una multinacional, cuya matriz se encuentra en el
extranjero, hace pagos por concepto de regalias a una subsidiaria que contiene
anicamente los derechos de propiedad intelectual, a fin de que éstos puedan ser
aprovechados por otra subsidiaria productora localizada en México.

El problema legal implica la aplicacion extraterritorial del impuesto sobre la
renta, ya que pretenderia gravar actos realizados fuera de territorio nacional, es
decir, el pago que un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en
México realice a otro residente en el extranjero sin establecimiento permanente en
México, por el aprovechamiento que, en territorio nacional, se realice de un bien o
derecho. Esto seria inconstitucional, puesto que la Constitucion y las leyes que
deriven de ella so6lo se pueden aplicar en territorio nacional, definido en la forma
expuesta en este trabajo, por lo cual no seria posible aplicarse a los actos fuera de
México.

En segundo lugar, el problema practico se presentaria en el sentido de que
la ley s6lo contempla dos supuestos para el pago: aquellos en que el pago se realice
por un residente en México, que debera retener y enterar el impuesto y que, al ser
el pagador, automaticamente actualizaria el segundo supuesto; y el caso de
establecimiento permanente, en cuyo caso obliga a los establecimientos
permanentes al pago.

Pero en caso de que el SAT pretendiera aplicar el precepto citado para partes
relacionadas (matriz y subsidiaria holding de la propiedad intelectual), se

encontraria con que, a pesar de que la LISR contempla en el articulo 1, fraccién lll,
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a los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el pais como
sujetos del impuesto, y de que el articulo 167 considera que existe fuente de riqueza
en México cuando el pago se aproveche en México, realmente no existiria fuente
de riqueza en el pais si el pago no se realizé por un residente, a pesar de que dicho
residente haya aprovechado el bien o derecho protegido por la propiedad intelectual,
puesto que no hubo demostracion de riqueza mexicana ni ingreso derivado de
fuente de rigueza mexicana para el extranjero.

En caso de que quisiera realizar el cobro de tal impuesto a través de las
autoridades extranjeras, pudiera ser que éstas se negaran, argumentando
extraterritorialidad de la norma, puesto que pretende aplicar un gravamen a un acto
sucedido fuera de territorio nacional por ingresos gravados por administraciones
tributarias con intereses propios, respecto de sujetos que si estan bajo su

jurisdiccion y proteccion.
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1.2.2.2. ENAJENACION LISA Y LLANA: NO ES SUJETA A REGALIAS

La cuestién de determinar si el bien o servicio actualiza los supuestos del
articulo 163, proviene del hecho que la LISR, en sus articulos 1, fraccion lll, y 179,
establece que estan obligados al pago de este impuesto los residentes en el
extranjero que obtengan ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en
territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el pais o
cuando teniéndolo, los ingresos no sean atribuibles a éste.

No obstante, en el titulo V de la Ley del impuesto que nos ocupa, denominado
De los Residentes en el Extranjero con Ingresos Provenientes de Fuentes de
Riqueza Ubicada en Territorio Nacional, no se contempla hipétesis alguna que grave
los ingresos obtenidos por la enajenacion no condicionada3® de bienes o derechos
en los que el enajenante sea residente fiscal en el extranjero; es decir, no existe
articulo especifico que determine los elementos esenciales del impuesto.

En tal virtud, al no estar tipificado ese hecho imponible en la Ley, los ingresos
percibidos por una persona con residencia fiscal en el extranjero, derivados de la
enajenacion no condicionada de bienes o derechos, no se encuentran sujetos al
pago del citado impuesto, ni existe obligacion de retencion alguna respecto del pago
que efectle como contraprestacion.

Es mas, el propio articulo 175 de la LISR, en su fraccion Il, establece
expresamente que las actividades empresariales son aquellas que define el articulo
16 del CFF, dentro de las cuales no estard incluida ninguna de las previstas en los
articulos 153 a 173 de la propia Ley.®® En conclusion e, interpretando a contrario
sensu, si la actividad llevada a cabo esta comprendida dentro de alguna de las
previstas en el articulo 16 del CFF, no estara gravada para efectos del titulo V de la
LISR.

38 Este supuesto se analiza en apartado 2.1 del presente estudio.

39 Cfr. LISR, art. 175.

“Articulo 175. Para los efectos de este Titulo, se consideraran ingresos por:

[...]

VI. Actividades empresariales, los ingresos derivados de las actividades a que se refiere el
articulo 16 del CFF. No se consideran incluidos los ingresos a que se refieren los articulos 153 al
173 de esta Ley.”
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Dejando fuera el hecho que el articulo define actividades empresariales como
ingresos, lo cual obviamente es distinto, ya que los ingresos serian las
contraprestaciones obtenidas por la realizacion de actividades empresariales, dicho
precepto representa la adopcion por México de uno de los criterios de la OCDE,
consistente en que los “beneficios empresariales” no deben ser gravados por el pais
de la fuente, sino por el pais de residencia, contenido en el articulo 7 del modelo de
convenio de dicha organizacion.

Por su parte, el articulo 16 del CFF establece la definicidon de actividades
empresariales, de las cuales resulta de especial importancia la primera fraccion,*°
gue abre las posibilidades para incluir diversos tipos de actividades comerciales. La
principal interpretacion en este sentido, es que se refiere al listado contenido en el
articulo 75 del Cédigo de Comercio,*! asi como lo previsto en el articulo 4 de dicho
ordenamiento,*? pero esto no excluye que, ademas comprenda todas aquellas que
el Congreso de la Union establezca como comerciales en otras leyes federales,

relacionadas o no al listado referido.

40 Cfr. CFF, art. 16.

“Articulo 16.- Se entendera por actividades empresariales las siguientes:

I Las comerciales que son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese caracter
y no estdn comprendidas en las fracciones siguientes.”

41 Cfr. Coédigo de Comercio, art. 75.

42 Cfr. Coédigo de Comercio, art. 4.
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1.2.3. PAGO

En el caso de las regalias, el articulo 167 de la LISR establece las personas
gue deban hacer pagos estan obligadas a efectuar la retencidn que corresponda y,
al respecto, el articulo 153 del mismo ordenamiento dispone que el retenedor estara
obligado a enterar una cantidad equivalente a la que debié haber retenido en la
fecha de la exigibilidad o al momento en que efectue el pago, lo que suceda primero.

En consecuencia, siguiendo lo previsto en el articulo 6 del CFF, y a falta de
disposicion expresa, el pago deberd hacerse mediante declaracion que se
presentard ante las oficinas autorizadas, a mas tardar el dia 17 del mes de
calendario inmediato posterior al de terminacién del periodo de la retencion o de la
recaudacion, respectivamente. Se trata ademas de un pago definitivo.43

Sin embargo, puede darse el caso de que llegue la fecha de exigibilidad del
pago y no se realice éste, lo cual no exime al retenedor de la retencion y entero
correspondiente.**

Toda vez que se trata de operaciones con residentes en el extranjero, es muy
comun que estas operaciones se realicen en moneda extranjera. Cuando esto
suceda, el impuesto se enterara haciendo la conversion a moneda nacional en el
momento en que sea exigible la contraprestacion o se pague.*®

Sobre el particular, el articulo 20 del CFF establece un procedimiento para la
determinacion del tipo de cambio, conforme al cual se considerara el tipo de cambio
a que se haya adquirido la moneda extranjera de que se trate y no habiendo
adquisicién, se estara al tipo de cambio que el Banco de México publique en el
Diario Oficial de la Federacion el dia anterior a aquél en que se causen las
contribuciones. Los dias en que el Banco de México no publique dicho tipo de
cambio se aplicara el ultimo tipo de cambio publicado con anterioridad al dia en que

se causen las contribuciones.

43 Cfr. LISR, art. 153.

44 Cfr. CFF, art. 6 “En el caso de contribuciones que se deben pagar mediante retencién, aliin cuando
quien deba efectuarla no retenga o no haga pago de la contraprestacion relativa, el retenedor estara
obligado a enterar una cantidad equivalente a la que debi6 haber retenido.”

45 Cfr. LISR, art. 153.
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El realizar esta retencion por parte del residente en México es de suma
importancia, puesto que, ademas del cobro del crédito fiscal que pudiera resultar, el
pago que hubiera realizado al residente en el extranjero no sera deducible si no llevé
a cabo la retencion y el entero correspondiente y completo, a criterio de la

autoridad.4®

46 Cfr. LISR, art. 27.
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1.2.4. REPORTE DE ACTIVIDADES

El articulo 76, fraccion lll, de la LISR, establece la obligacién de que las
personas morales (y fisicas con actividades profesionales o empresariales, para
quienes se establece la misma obligacion en el articulo 110, fraccion VIII), de
expedir los comprobantes fiscales en los que asienten el monto de los pagos
efectuados que constituyan ingresos de fuente de riqueza ubicada en México de
acuerdo con lo previsto por el Titulo V del ordenamiento o de los pagos efectuados
a los establecimientos en el extranjero de instituciones de crédito del pais, en los
términos del articulo 48 del mismo y, en su caso, el impuesto retenido al residente
en el extranjero o a las citadas instituciones de crédito.

Esto es una mejora de la LISR anterior, que establecia la obligacion de
entregar un reporte especial por estas retenciones y operaciones, pero la ley vigente
s6lo obliga a expedir comprobantes fiscales, lo que simplifica la operacién de los
contribuyentes.

De nuevo, el no cumplir con esta obligacion, ademas de las posibles
infracciones, es causa de que el egreso para el residente en México no sea

deducible.?’

47 Cfr. LISR, art. 27, fracc. V.
Por su parte, el articulo 105 del mismo ordenamiento remite al articulo 27, respecto de las
deducciones de las personas fisicas con actividades profesionales y empresariales.
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1.3. REGIMEN INTERNACIONAL DE LAS REGALIAS EN MATERIA FISCAL

Para poder entender el marco juridico internacional, es necesario un poco de

historia y teoria del tema.

1.3.1. JUSTIFICACION TEORICA

En general, el poder tributario de un Estado esta restringido a las personas
fisicas o juridicas que posean su nacionalidad y objetos presentes en su territorio y
a hechos acaecidos en él. Esta relacion econdémica con el territorio fue definida y
concretada a nivel internacional por el Informe de la Liga de Naciones realizados
por Bruins, Einaudi, Seligman y Stamp. En él, establecieron tres posibles nexos
econdmicos que los sujetos activos y los sujetos pasivos extranjeros: la residencia
en el Estado (cuya definiciobn cambia entre los paises), el hecho de que una persona
extranjera lleve a cabo una actividad econdmica dentro del territorio del Estado y la
posesion de una propiedad inmobiliaria en el Estado. Adicionalmente, los estados
han considerado también los criterios de nacionalidad y de fuente de riqueza, que
fueron expuestos previamente.

La aplicacion de los sistemas tributarios basados en alguno o en varios de
los criterios arriba expuestos da lugar inevitablemente a que las potestades
tributarias se solapen, dando lugar a lo que es generalmente conocido como la doble
imposicién internacional. La OCDE ha definido este concepto como “la tributacién
por impuestos comparables de la misma renta en dos 0 mas Estados sobre un
mismo contribuyente por idénticos periodos impositivos”.

En la practica, esta situacion se puede ver reflejada de las maneras

siguientes:

1. Dos Estados pueden someter a tributacion a una misma persona por su renta
mundial o patrimonio debido a su relacion personal con los Estados (domicilio,
residencia, nacionalidad, lugar de constitucion, sede de direccion efectiva): es la

llamada sujecion ilimitada de tributacion o dual residence.
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2. Un Estado somete a tributacion a una persona por su renta mundial o patrimonio,
ya que es residente en ese pais (sujecion ilimitada de la tributacién). Por su
parte, otro Estado grava a la misma persona sobre la renta que obtiene en este
pais o el patrimonio situado en el mismo (sujecion limitada de tributacion). Este
es el caso de conflicto entre los principios de residencia y fuente.

3. Una persona es gravada por sujecion limitada de tributacion en dos Estados (por
ejemplo, una sociedad residente en A tiene establecimiento permanente en B).

Esto es conocido como dual source.

Las consecuencias de la doble imposicion internacional son siempre lesivas,
no sélo en lo que concierne al contribuyente, sino también a la relacién con la
circulacion del capital, de la tecnologia y de las personas. Puede inclusive
determinar si las personas de un pais invertiran en el extranjero, puesto que podria
representar una carga fiscal desigual y desventajosa frente a sus connacionales que
no realicen tales inversiones. Por otro lado, la falta de coordinacion tributaria puede
en ocasiones llevar al caso de que se obtengan beneficios fiscales no esperados o
buscados deliberadamente, como es el caso de la doble exencion.

En cualquier caso, la doble imposicion internacional no esta prohibida per se
en ninguna norma internacional: la celebracion de tratados trata de evitar este
fendbmeno en casos especificos, pero es precisamente porque esta permitido que
se celebran los mismos. Lo Gnico que si se encuentra prohibido es el gravamen de
un acto por un Estado en el territorio de otro.*®

Reconociendo los males de la doble imposicion, los Estados han tomado dos
tipos de medidas en contra de ello: modificar su legislacion interna o celebrar
tratados con otros paises.

En tales ordenamientos, se incluyen principalmente dos tipos de métodos
gue los paises han adoptado para evitar la doble imposicion: el método de exencién

y el de imputacion.

48 VVogel, K., On Double Taxation Conventions, tercera edicion, Lkuwe Law International, Londres-La
Haya-Boston, 1997, § 8.
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Segun el método de exencion, el Estado de residencia del inversor exime de
tributacion a determinados tipos de fuente extranjera, principalmente de
establecimientos permanentes, rentas obtenidas por expatriados y rentas
inmobiliarias. Esto lo puede hacer con una exencion total, en la que renuncia
completamente a su derecho de gravar, 0 una exencién con progresividad, en la
cual el Estado se toma el derecho de tomar la renta exenta para determinar el tipo
de gravamen y, una vez calculado, se aplicara s6lo sobre la renta que no esté
exenta.

Por otra parte, el método de imputacion, que es el mas utilizado por los paises
angloamericanos, consiste en que el pais de residencia del inversor trata al
impuesto pagado en el extranjero como si fuera un impuesto pagado al mismo. Sélo
el exceso de ese impuesto en relacion con el pagado en su fuente es recaudado por
el impuesto del pais de residencia del inversor. Por otro lado, si el impuesto de la
fuente es mas alto que el de residencia, este Ultimo pais no obtiene ningun ingreso.
Para poder aplicar este método, los Estados han llevado a cabo dos préacticas:
pueden permitir la deduccion completa del impuesto pagado en el extranjero (full
credit) o bien, pueden determinar que el crédito corresponda solo a lo que se
deberia pagar por dichas rentas de ser obtenidas en el Estado de residencia
(ordinary credit). Cabe sefialar que este método perjudica a los estados en
desarrollo, puesto que los beneficios fiscales que implementen para atraer
inversiones no benefician a los inversionistas, sino a las Administraciones tributarias

de los paises de residencia.

1.3.2. BREVE HISTORIA DE LOS TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE
IMPOSICION

La necesidad de conseguir un grado aceptable de justicia en la tributacion de
las operaciones transfronterizas condujo a los Estados a convenir 0 negociar la
necesidad de alcanzar una cierta coordinacion internacional que permitiese

asegurar las mismas condiciones fiscales de competencia nivel mundial. Este fue el
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acuerdo. El desacuerdo vino cuando se pusieron sobre la mesa lo que a cada pais
convenia conforme a sus politicas econdmicas internacionales.

Desde finales del siglo XIX, los Estados han estado firmado convenios
bilaterales para evitar la doble imposicion internacional. El primer CDI que afronta
en forma global el fendmeno de la doble imposicion internacional fue firmado el 21
de junio de 1899 entre Austria y Prusia.

El desarrollo de la red de CDIs después de la Primera Guerra Mundial fue
importante principalmente para el desarrollo de Europa, debido al crecimiento
industrial que convirtié al fenomeno de la doble imposicién en el principal obstaculo
entre las relaciones comerciales entre paises. Para ello, en 1921, el Comité Fiscal
de la Sociedad de Naciones nombro a cuatro expertos (Bruins, Einaudi, Seligman y
Stamp) para que presentasen un informe sobre cuestiones de fiscalidad
internacional, que fue entregado en 1923. La conclusién fue que se debia llevar a
cabo un reparto del poder tributario a efectos de la eliminacién de la doble
imposicién entre el pais de residencia y el de la fuente.

En 1928, la Sociedad de Naciones aprobo por primera vez un modelo global
para la eliminacion de la doble imposicion internacional en materia de renta y, en
1929, se nombré un Comité Permanente sobre Tributacion que presentd dos
borradores del modelo en 1930 y 1935, que nunca fueron adoptados. La misma
suerte corrieron los modelos de convenio de 1943 (Modelo de México), en el cual,
al ser elaborado por paises latinoamericanos en plena Segunda Guerra Mundial, se
favorecia al criterio de la fuente y, consecuentemente, fue rechazado por los paises
desarrollados; y el de 1946 de Londres, en el cual, ya con la participacion de estos
altimos paises, se introdujeron normas del departo del poder tributario dependiendo
de la renta, lo que constituy6 el primero modelo con estructura similar al actual.

Fue hasta 1956 cuando la Organizacion Europea para la Cooperacion
Econdmica (antecesor director de la OCDE), cre6 el Comité de Asuntos Fiscales y
le encargo la tarea de trabajar en un modelo de convenio bilateral para eliminar la
doble imposicion. En 1963 el Comité presentdé un modelo de convenio, al cual se le
anexaron una serie de comentarios para su interpretacion. También se previo que

cuando un Estado no estuviera de acuerdo con dicha interpretacion, introduciria una

30



reserva al comentario. Las premisas del modelo son las siguientes: el pais de
residencia elimina la doble imposicion a través del método de imputacion (Credit
Method) o el de exencion (Exemption Method); el pais de fuente, en consecuencia,
reduce considerablemente el objeto de su poder tributario en la fuente y los tipos de
gravamen que aplicaria como retencion.

En los afios siguientes, el modelo ha sido revisado por el Comité de Asuntos
Fiscales, que la fecha se encuentran plasmadas en el modelo de convenio de 2014
y sus comentarios, el cual, ademas de la doble imposicion, tiene por objeto la
cooperacion internacional entre las agencias fiscales, el intercambio de informacion
tributaria y clausulas dirigidas a luchar contra la evasion fiscal y, en particular, contra
el Treaty Shopping.

Es, sin duda, el modelo de convenio mas exitoso y mas ampliamente
adoptado a nivel mundial, como se puede ver en al apéndice correspondiente de la
version completa del modelo, conforme a cuyos datos México ha celebrado 31
tratados de este tipo basados en el modelo de la OCDE, lo cual representa un gran
porcentaje comparado con los 40 que el SAT informa que estan en vigor.*°

No seria justo terminar este apartado sin hacer mencion de los demas
modelos de tratados que para evitar la doble imposicién estan disponibles para los
paises interesados.

El modelo de la Organizacion de las Naciones Unidas fue desarrollado en
1980 y promueve el equilibrio entre las relaciones de los paises desarrollados y
aguellos en vias de desarrollo, para lo cual le da protagonismo al criterio de la
fuente.

El modelo de los Estados Unidos de Ameérica, si bien esta basado casi en su
mayoria en el de la OCDE, incorpora muchas clausulas relativas a la persecucion
del uso abusivo de los tratados.

El modelo de la comunidad andina fue disefiado como un convenio
multilateral 1971, en el cual se imponia como criterio principal el de la fuente, sin

embargo, los paises desarrollados se han negado a trabajar con ese modelo como

49 SAT. En http://www.sat.gob.mx/informacion fiscal/normatividad/Paginas/tratados fiscales.aspx
Consultado el 2 de febrero de 2015.
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punto de partida y los convenios que tales paises han celebrado se han hecho
conforme al modelo de la OCDE, ademas que los propios paises andinos, en su
mayoria, han cambiado su legislacion para adoptar el criterio de residencia y fuente,

tal como en México. *°

50 Serrano Antén, Fernando, et. al., Fiscalidad Internacional, segunda edicion, Centro de Estudios
Financieros, Madrid, 2004, pp. 226-234.
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1.3.3. REGIMEN FISCAL DE LAS REGALIAS EN EL MODELO DE CONVENIO
DE LA OCDE

La distribucion de la potestad tributaria respecto a las regalias ha sido
establecida en el modelo de convenio a través de su articulo 12.

En él, se expone, en pocas palabras, que las regalias se gravaran en el
Estado donde sea residente el beneficiario efectivo de las mismas.5!

De igual manera, se conceptualiza el término de regalias en una forma muy
similar al concepto contenido en el CFF, sin embargo, es importante tener en cuenta
gue si un concepto se encontrara en la legislacion nacional pero no el un tratado
gue se busque aplicar, se debera hacer un analisis a fondo para determinar si se
trata de regalias o bien de beneficios empresariales y darles el tratamiento del
articulo 7 del tratado correspondiente, es decir, que se graven en el Estado del
contribuyente inversor.

Finalmente, incluyen una clausula —no vigente en todos los tratados—, en la
cual se establece que si las partes exceden el monto de “valor de mercado” en sus
transacciones, el tratado sélo sera aplicable por dicho monto y al resto se le daré el
tratamiento aplicable en la legislacion nacional correspondiente. Es decir, una
clausula anti-abuso para precios de transferencia.

Conforme a los comentarios del modelo de convenio para 2014, el articulo

se debe entender, a grandes rasgos, de la manera siguiente:

1. Las regalias constituyen, en principio, un arrendamiento de derechos.>?
2. Solo el Estado de residencia debe tener potestad tributaria para gravar los

ingresos por regalias obtenidos por el beneficiario efectivo de los mismos.>3

51 “Las disposiciones del apartado 1 no son aplicables si el beneficiario efectivo de las regalias,
residente de un Estado contratante, realiza en el Estado contratante del que proceden las regalias
una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente situado alli, y si el bien o el
derecho por el que se pagan las regalias esta vinculado efectivamente a dicho establecimiento
permanente. En tal caso son aplicables las disposiciones del articulo 7.”

52 OCDE (2014), op. cit. Comentarios al articulo 12, § 1.

53 Ibidem, comentarios al articulo 12, § 3.
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El estado de la fuente no esta obligado a renunciar a su derecho a percibir un
impuesto sobre ingresos por regalias por el mero hecho de que los ingresos
pasaron inmediatamente a manos de un residente de un pais con el que el
Estado de la fuente tiene suscrito un convenio, a fin de evitar la evasion y elusion
fiscales.>*

La definicion de regalias se refiere inicamente al uso o concesion de uso bienes
o derechos de propiedad intelectual, tanto si han sido inscritos o0 no en los
registros correspondientes o si no son susceptibles de inscripcion.>®

Cuando se realizan un pago en contraprestacion por la transmision plena de la
propiedad de un derecho definido como regalias por el articulo 12, el pago no se
realiza por el “uso o la concesién del uso” del derecho y, por lo tanto, no puede
constituir regalias, sino beneficios empresariales conforme al articulo 7, o
ganancias de capital, conforme al articulo 13.%6

El término “pago” constituye un concepto amplio, es decir, el cumplimiento de
una obligacién y la satisfaccion del acreedor.®’

“Mientras la definicion del término “regalias”, en el Proyecto del Convenio de
1963 y en el Modelo de Convenio de 1977, comprendia los pagos “por el uso o
la concesion de uso de un equipo industrial, comercial o cientifico”, la mencion
a dichos pagos en esta definicion ha sido suprimida. Habida cuenta de la
naturaleza de las rentas procedentes del arrendamiento de equipos industriales,
comerciales o cientificos, incluyendo las rentas procedentes del arrendamiento
de contenedores, el Comité de Asuntos Fiscales ha decidido excluir estas rentas
de la definicion de regalias y, en consecuencia, del campo de aplicacion del
articulo 12, a fin de asegurar que dichas rentas estén comprendidas dentro de
las disposiciones referentes a la imposicion de los beneficios de las empresas y

de las actividades profesionales comprendidas en los articulos 5y 7.”%8

54 Ibidem, comentarios al articulo 12, § 4.

55 |bidem, comentarios al articulo 12, § 8.

56 |bidem, comentarios al articulo 12, § 8.2. Conforme al articulo 7, en el caso de beneficios
empresariales, sélo el Estado de residencia tiene derecho a gravar los ingresos por este concepto,
salvo que exista establecimiento permanente, en cuyo caso el Estado de fuente podra gravar los
ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente.

57 Ibidem, comentarios al articulo 12, § 8.3.

58 Ibidem, comentarios al articulo 12, § 9. Se incluye textual por su relevancia en el caso de México.
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8.

10.

11.

12.

En general, los pagos realizados por arrendamiento de instalaciones de
telecomunicacion constituyen servicios, al no darse una entrega de bienes
fisicos, sino el derecho de transmitir datos a través de ellos, por lo cual deben
ser considerados beneficios empresariales.>®
Un pago no puede considerarse efectuado “por el uso o la concesion de uso” de
un diseflo, modelo o plano cuando se consigne al desarrollo de un disefio,
modelo o plano inexistente en ese momento. En tal caso, el pago se efectla
como contraprestacion por los servicios conducentes al desarrollo de tal disefio,
modelo o plano y, por tanto, estaria comprendido en el articulo 7.%9
El comentario establece diversos parametros para diferenciar entre contratos de
transmision de know-how y de servicios, que se pueden resumir de la manera
siguiente:®!

a. Siincluyen disposiciones de confidencialidad, son know-how.

b. Si el proveedor presta los servicios pero no transfiere el conocimiento de

como realizarlos, es servicios.
c. Si el proveedor hace muy poco (0 gasta muy poco) y transmite el
conocimiento de como realizar el servicio, es know-how.

También establece una lista de pagos que deben ser considerados como
servicios, entre los que resaltan, para efectos del presente trabajo, la asistencia
técnica, en sentido estricto, la realizacion de dictdimenes por profesionistas y la
remuneracion de la asesoria prestada por via electrénica.®?
El comentario incorpora una regla utilisima para el gravamen de contratos
mixtos, es decir, que mezclan diversos tipos de rentas. “En el caso de un contrato
mixto, conviene en principio descomponer, con la ayuda de las indicaciones
contenidas en el contrato o con una distribucion razonable, la remuneracion total
estipulada en funcién de las diversas prestaciones a las cuales se aplica y
someter cada una de las partes de la remuneracion, asi determinada, al régimen

fiscal que le corresponda. Cuando, sin embargo, una de las prestaciones

59 Ibidem, comentarios al articulo 12, § 9.1 a 9.3.
60 |bidem, comentarios al articulo 12, § 10.2.
61 |bidem, comentarios al articulo 12, § 11.3.
62 |hidem, comentarios al articulo 12, § 11.4.
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convenidas constituye, con mucho, el objeto principal del contrato y las otras
prestaciones previstas no tienen mas que un caracter accesorio y mas bien
desdefiable, entonces el tratamiento aplicable a la parte principal se deberia
generalmente aplicar a la suma total de la remuneracion.”®® De igual manera,
establece que esta regla se debe seguir en el caso de contratos que involucren
una mezcla entre venta de equipo con aplicaciones incorporadas, cesiones de
derechos para el uso de tales aplicaciones y prestacion de servicios.%
13.Los comentarios definen el concepto de software, pero aclaran que los pagos
por el mismo dependen de la naturaleza de los derechos que el beneficiario
adquiera en el marco del acuerdo especifico relativo a la utilizacion y explotacion
del programa. Esta aclaracion es debido a que los derechos del beneficiario de
la transferencia, en la mayoria de los casos, comprenden total o parcialmente
derechos de autor correspondientes, pero no en todos los casos deben tratarse
como regalias.®®
14.Como regla general, “los pagos efectuados para adquirir parcialmente derechos

de autor (sin que el autor cedente enajene integramente sus derechos de
propiedad intelectual, constituyen una regalia cuando el pago se efectia a
cambio del derecho de utilizacion del programa que constituiria, en ausencia de
esta licencia, una violacién a la legislacion relativa a los derechos de autor”.®
Como excepciones a esta regla, el comentario admite las siguientes, en cuyo
caso deben considerarse como beneficios empresariales:

a. Los derechos referentes a la copia (para distribuciéon en un mercado).®’

b. Licencias de empresas o licencias de red para la utilizacion de un

programa por la propia empresa.®®
c. Los contratos entre los tenedores de derechos sobre la propiedad

intelectual referidos a aplicaciones informéticas y un intermediario

63 |bidem, comentarios al articulo 12, 8 11.6.

64 Ibidem, comentarios al articulo 12, § 17.

65 Ibidem, comentarios al articulo 12, § 12.1 a 13.
66 |bidem, comentarios al articulo 12, § 13.1.

67 Ibidem, comentarios al articulo 12, 8§ 14.

68 |bidem, comentarios al articulo 12, § 14.2.
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15.

16.

17.

distribuidor, por el cual se le otorga el derecho de distribucion de copias
sin el derecho de reproduccién del programa.®®
d. Transferencia de la propiedad plena de los derechos de autor, inclusive
si el pago se vincula a determinada contingencia.”®
Los comentarios sefialan que no es relevante el método utilizado para transmitir
el software, si es a través de un disco fisico a través de internet u otra red.”®
La adquisicién de material protegido por derecho de autor debe ser tratada como
beneficio empresarial, salvo que se cedan derechos (para la edicion,
reproduccion, distribucion, etc.) y no sea Unicamente una adquisicion de
contenido digital.”
El beneficio propio del pago de las regalias sobre la venta o audicion de discos,
pagados a artistas o intérpretes, sera considerado como regalia, no asi los pagos
que reciban por dicha interpretacion.”
El concepto de beneficiario efectivo pretende limitar el abuso de convenios para
que, a través de presunciones ficciones legales, que pueden ser, por ejemplo, la
creacion de establecimientos permanentes en un pais a los cuales se les
transfieran derechos de propiedad intelectual con el propdsito exclusivo de
disminuir la tributacién, no obliguen al Estado de la fuente a limitar su potestad

tributaria.™

1.3.3.1. OBSERVACIONES A LOS COMENTARIOS REALIZADAS POR
MEXICO75

1.

Aligual que Espafa y Portugal, los paises que negocien con México deben tener
en claro que estos paises consideran que los pagos relativos a software se

consideran regalias, excepto en el caso de copias de aplicaciones informaticas

69 |bidem, comentarios al articulo 12, § 14.4.

70 Ibidem, comentarios al articulo 12, § 15 y 16.

71 Ibidem, comentarios al articulo 12, § 14.1.

72 Ibidem, comentarios al articulo 12, § 17.3y 17.4.
73 |Ibidem, comentarios al articulo 12, 8§ 18.

74 Ibidem, comentarios al articulo 12, § 20 y 21.

75 |bidem, comentarios al articulo 12.
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estandarizadas. En este sentido, la practica usual ha sido que la empresas de
software extranjeras o sus compradores mexicanos (en este ultimo caso, si los
contratos establecen que los impuestos los absorbera el comprador mexicano)
presenten ante el SAT una consulta en términos del articulo 34 del CFF, con las
pruebas de que se trata de un software estandarizado y, por lo tanto, no se debe
aplicar retencién alguna como regalias, sino mas bien debe quedar libre de
impuestos al tratarse de un beneficio empresarial en términos del articulo 7 del
modelo del convenio (y el articulo correspondiente del tratado que se aplique).

2. Meéxico no se adhiere a la interpretacion dada en el parrafo 8.2 y adopta el criterio
de que los pagos realizados en contraprestaciéon por la transmision de los
derechos, cuando adopta la forma de enajenacion (por ej. con limitacion
geografica o temporal) estan comprendidos en el ambito de este articulo, dado
que lo que se transmite no son los derechos integros inherentes a los elementos
de propiedad comprendidos en la definiciobn. Es decir, en los casos de
enajenacion condicionada, lo cual ya adopt6 en la legislacién nacional dentro del
propio articulo 167 de la LISR.

1.3.3.2. OBSERVACIONES A LAS RESERVAS A LOS COMENTARIOS
REALIZADAS POR MEXICO"®

1. Australia, Chile, Corea, Eslovenia, México, Nueva Zelandia, Polonia, Portugal, la
Republica Eslovaca y Turquia se reservan el derecho a gravar las regalias en la
fuente. En este trabajo conservé la lista completa de paises que hacen esta
reserva para evidenciarlos como paises cuyas autoridades tributarias
consideran que es mas factible que empresas extranjeras inviertan en ellas
como manufacturerasy, por lo tanto, se paguen regalias al exterior, que el hecho
de que sus empresas nacionales desarrollen propiedad intelectual que puedan
explotar en el extranjero.

2. México se reserva el derecho a continuar incluyendo las rentas obtenidas por el

arrendamiento de equipos industriales, comerciales o cientificos y de

76 |bidem, comentarios al articulo 12.
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contenedores en la definicién de “regalias” ofrecida en el apartado 2 del articulo
12 del Modelo de Convenio de 1977. Esta definicion ofrece su propia y especial
problemética que se analizar4 més adelante.

Estados Unidos y México se reservan el derecho a considerar como regalia el
beneficio obtenido de la enajenacion de un activo considerado como regalia
cuando este beneficio depende de la productividad, de la utilizacion o de la
disposicion del activo. De nuevo, el caso de la enajenacion condicionada, que
se analizara mas adelante.

México se reserva el derecho a proponer una disposicion por medio de la cual
se considere que las regalias se originan en un Estado contratante siempre que
tales regalias se refieran al uso o a la concesion de uso, en ese Estado
contratante, de cualquier propiedad o derecho considerado como regalia. Esto
quedo expresamente plasmado en los articulos 15-B del CFF y en el articulo 167
de la LISR.
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1.3.4. CASOS ESPECIFICOS DE LOS TRATADOS VIGENTES CELEBRADOS
POR MEXICO

Una cosa es el modelo de tratado, sobre el cual los paises se sientan a
negociar, y otra el resultado final, obligatorio, de tales negociaciones. Para ello, los
paises formulan las observaciones y reservas a los comentarios, en los cuales dan
a conocer a los demas paises aquellos puntos intransigibles conforme a su politica
econdémica nacional.

En este sentido, los convenios firmados difieren muchas veces del modelo
de convenio de la OCDE, considerando ademas que el modelo ha cambiado
conforme a las diversas revisiones del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE v,
por lo tanto, no es la misma version que cuando se firmaron algunos de los
convenios.

Las principales diferencias del modelo de convenio de la OCDE con la
realidad mexicana, implican que México, considerandose un pais importador de
tecnologia, como no lo es, derivado de las estadisticas que ya establecimos en la
introduccidn, podra exigir hasta el 10% del importe bruto de los ingresos por
regalias. En realidad esta figura, mas que recaudatoria, es de control, ya que la
empresa podra acreditarlo en Estados Unidos de América contra un impuesto
mucho mayor que el 10%, y la carga fiscal de esa empresa no se ve afectada.

Otra diferencia, en la definicion de regalias, implica considerar dentro de
éstas el pago por el uso o concesiéon de uso de equipo industrial comercial o
cientifico, asi como la enajenaciéon de bienes o derechos considerados como
regalias por el articulo 12, cuando la enajenacion esté condicionada a la
productividad, uso o disposicion de los mismos.

Por ultimo, el articulo incorpora disposiciones para cuando los Estados son
guienes otorgan el uso, goce o enajenacion de las regalias, en cuyo caso también

los considera contribuyentes.
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Adicionalmente a las disposiciones mencionadas para el caso de los Estados
Unidos, el convenio con Paises Bajos incorpora una clausula anti elusion,’”
consistente en que el articulo no seréa aplicable cuando se realicen operaciones con
el proposito exclusivo de tomar ventajas del tratado.

En otros tratados, como en el caso del tratado celebrado con Brasil, va mas
all4, al incorporar dentro de las regalias no solo la asistencia técnica, sino también
los servicios técnicos. En dicho tratado, al igual que en todos los demas, pero en
particular en el caso del tratado con Brasil, es necesario leer el articulo 12 en
conjunto con las reservas que al efecto formulé México en el protocolo del tratado y
gue incluyen las figuras antes sefialadas, puesto que, conforme al mismo, en caso
de que Brasil acuerde con cualquier otro pais con posterioridad a la firma del citado
Convenio, tasas inferiores (incluidas exenciones) a las establecidas los articulos del
mismo, dichas tasas seran aplicables para efectos del Convenio, en los mismos
términos, en el momento en que las mismas entren en vigor, sin embargo, en el
caso de intereses y regalias, dichas tasas en ningun caso podran ser inferiores del
4.9% o 10%, respectivamente.

De igual manera, en caso de que el Brasil acuerde con cualquier otro pais,
con posterioridad a la fecha de firma del Convenio, una disposicidon mediante la cual
las rentas derivadas de la prestacion de servicios técnicos que no impliquen un
derecho a los que se refiere el parrafo de referencia se consideren como rentas a
las que se les apliquen otros regimenes distintos a las regalias, dicha disposicion
se aplicara automaticamente, al momento de la entrada en vigor del Convenio que
la contenga.”

Asi pues, es necesaria la revision constante del marco juridico brasileiio (y
de los demas paises con los cuales México haya pactado esta clausula) para

determinar la tasa y los conceptos incluidos en el tratado.

7 Estas clausulas “tratan de evitar que actos o negocios con trascendencia internacional obtengan
un tratamiento o unas ventajas fiscales impropias, dada la verdadera naturaleza de esos negocios,
la realidad de las operaciones efectuadas o el caracter abusivo de aquéllos.”

Delgado Pacheco, Abelardo, “Las medidas antielusion en la fiscalidad internacional”’, Nuevas
Tendencias en Economia y Fiscalidad Internacional, ICE, No. 825, Septiembre-Octubre 2005, pp. 97
a 118.
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1.3.5. REGULACION MEXICANA RELATIVA AL MODELO DE TRATADO DE LA
OCDE Y SUS COMENTARIOS

Una vez agotado el derecho nacional, se procede a realizar el analisis del
marco juridico a través de la Optica de los tratados internacionales, puesto que solo
en aquellos supuestos en los que no exista convenio con el Estado de residencia
del contribuyente inversor, se aplicara plenamente la territorialidad como criterio de
sujecion al Estado de la fuente de las rentas obtenidas.”® A contrario sensu, si no
existe obligacion de tributar conforme a la legislacion nacional, no es necesario
acudir al tratado.

Asi, definido el régimen fiscal nacional, es necesario acudir al convenio con
el pais cuya relacion se esté analizando. Al respecto, el derecho mexicano ha
incorporado diversas reglas al realizar este analisis:

La regla 2.1.31 de la RMF para 2015 otorga el derecho a los contribuyentes
un derecho muy especifico: si existe posibilidad de interpretacion, la autoridad esta
obligada a interpretar conforme a lo dispuesto en el comentario, en la medida en
que tales comentarios sean congruentes con las disposiciones del tratado de que
se trate, es decir, las cuestiones mas novedosas, tales como la tributacion
anicamente en residencia y el no gravamen de equipos industriales, comerciales o
cientificos, asi como el no gravamen de la enajenacién condicionada, por el Estado
de fuente, no pueden ser empleados porque los tratados celebrados por México no
lo prevén de esa manera.

Por otro lado, las cuestiones relativas a contratos mixtos, software,
telecomunicaciones y adquisicion de contenido digital si son aplicables.

En otro orden de ideas, a través de la regla 2.1.32 de la RMF para 2015, el
SAT equipara los beneficios empresariales con las actividades empresariales
contenidas en el articulo 16 del CFF, por lo cual sélo podran ser gravadas en el
Estado de residencia del inversor.

Respecto del concepto de aplicacion estandarizada, en la regla 2.1.33 se

contiene una definicion sumamente técnica, que requiere de una opinion de un

78 Serrano Anton, op. cit., p. 23.
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perito para determinar si la aplicacién en cuestion cumple con tales requisitos, pero
este dictamen es la diferencia entre la retencion y que el ingreso quede libre para el
residente en el extranjero, por lo cual no debe tomarse a la ligera y no debe hacerse
por un abogado o contador.”®

Por su parte, la jurisprudencia mexicana ha sefialado que la interpretacion de
los tratados, a la luz de las reservas, es vélida con apoyo en el articulo 21 de la
Convencién de Viena sobre el derecho de los Tratados, conforme al cual es efectiva

respecto a la otra parte que celebr6 el tratado mientras ésta no formule objecién.®®

79 Cfr. RMF 2015, regla 2.1.33.

“Aplicacion estandarizada o estandar para los efectos de los tratados para evitar la doble
tributacién

2.1.33. Para los efectos del Articulo 12 de los tratados para evitar la doble tributacién que México
tiene en vigor y de la observacion de México contenida en el parrafo 28 de los Comentarios al articulo
12 del “Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y el Patrimonio”, a que hace referencia la
recomendacion adoptada por el Consejo de la OCDE el 23 de octubre de 1997, tal como fueron
publicados después de la adopcién por dicho Consejo de la octava actualizacion o de aquélla que la
sustituya, se entiende por aplicacién estandarizada o estandar, entre otras, aquélla conocida como
“commercial off the shelf (COTS)”, cuyo uso o goce temporal se otorga de forma homogénea y
masiva en el mercado a cualquier persona.

No se considera aplicacion estandarizada o estandar, aquélla especial o especifica. Para
estos efectos, se entiende por aplicacién especial o especifica, cualquiera de las siguientes:

. Aquélla adaptada de algiin modo para el adquirente o el usuario.

Se considera que una aplicaciéon es adaptada de algin modo, cuando su cédigo fuente es
modificado en cualquier forma.

En el caso de una aplicacion originalmente estandarizada o estandar y posteriormente
adaptada de algin modo para el adquirente o el usuario, conocida como “aplicacion parametrizable”,
se considera aplicacion especial o especifica a partir del momento que sufre dicha adaptacion.

No se considera que una aplicacién estandarizada o estandar es adaptada, cuando se
adiciona con otra aplicacion estandarizada o estandar.

Il. Aquélla disefiada, desarrollada o fabricada para un usuario o grupo de usuarios, para el autor
0 quien la disefd, desarrollé o fabrico.

El término aplicacion a que se refiere esta regla, también es conocido como aplicacién

informatica; programa de aplicacion, de computo, de computacion, de ordenador, informatico o para
computadora, o software.”
80 Registro IUS 2004773: “REGALIAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 12, NUMERAL 3, DEL
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION E IMPEDIR LA
EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA. INCLUYE LAS
CANTIDADES PAGADAS POR EL USO O LA CONCESION DE USO DE UN EQUIPO INDUSTRIAL,
COMERCIAL O CIENTIFICO QUE NO CONSTITUYE PROPIEDAD INMUEBLE.”
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1.3.6. APLICACION DE LOS TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE
IMPOSICION EN MEXICO

Para poder aplicar las disposiciones de cualquier convenio, el residente en
México pagador, como responsable solidario del pago del impuesto sobre la renta
a cargo del residente en el extranjero, en términos del articulo 26, fraccién I, del
CFF, debera verificar que dicha empresa cumpla con los requisitos aplicables

contenidos en los articulos 4 y 6 de la LISR y su Reglamento, respectivamente:

1. Que los contribuyentes acrediten ser residentes en el pais de que se trate.

2. Cumplan con las disposiciones del tratado que pretendan aplicar.

3. Cumplan con las disposiciones de procedimiento de la LISR, incluyendo la de
presentar la declaracion informativa sobre su situacion fiscal en los términos del
articulo 32-H del CFF8 o bien, la de presentar el dictamen de estados
financieros cuando se haya ejercido la opcién a que se refiere el articulo 32-A
del citado Cédigo,®? y de designar representante legal.

4. Ademas, tratandose de operaciones entre partes relacionadas, las autoridades
fiscales podran solicitar al contribuyente residente en el extranjero que acredite
la existencia de una doble tributacion juridica, a través de una manifestacion bajo
protesta de decir verdad firmada por su representante legal, en la que
expresamente sefiale que los ingresos sujetos a imposicion en Meéxico y
respecto de los cuales se pretendan aplicar los beneficios del tratado para evitar
la doble tributacion, también se encuentran gravados en su pais de residencia,
para lo cual debera indicar las disposiciones juridicas aplicables, asi como
aguella documentaciéon que el contribuyente considere necesaria para tales

efectos.83

81 Sélo aplicable para establecimientos permanentes, en términos del articulo 32-H, fraccion IV.

82 |gualmente solo aplica para establecimientos permanentes, puesto que hace una remision al
articulo 32-H, y establece una forma alternativa de dar cumplimiento a esa obligacion.

83 Este parrafo se atemperd a través de la RMF para 2015, y se otorgé mayor seguridad juridica a
los contribuyentes al establecer supuestos conforme a los cuales la autoridad fiscal no realizara esta
revision:

Cfr. RMF 2015, regla 3.1.3
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En los casos en que los tratados para evitar la doble tributacion establezcan
tasas de retencion inferiores a las sefialadas en esta Ley, las tasas establecidas en
dichos tratados se podran aplicar directamente por el retenedor; en el caso de que
el retenedor aplique tasas mayores a las sefialadas en los tratados, el residente en
el extranjero tendrd derecho a solicitar la devolucidn por la diferencia que
corresponda.® Aqui pueden ocurrir dos cosas en la realidad: si es clara la situacion,
se aplicara la tasa menor, si no es clara la situacion, usualmente se aplican las tasas
de la Ley debido a la responsabilidad solidaria del retenedor, excepto en aquellos
casos de partes relacionadas, puesto que conviene al grupo entero una tributacion
menor.

Las constancias que expidan las autoridades extranjeras para acreditar la
residencia surten efectos sin necesidad de legalizacion y solamente es necesario
exhibir traduccién autorizada cuando las autoridades fiscales asi lo requieran.® En
la préactica, depende del idioma; las constancias en inglés rara vez requieren
traduccion. Las demas, por seguridad del retenedor, es usual que se acomparien
con su correspondiente traduccion.

En el mismo sentido, conforme al articulo 6 del Reglamento de la LISR,
respecto del requisito de residencia en el extranjero, el residente en el extranjero

debera acreditar su residencia fiscal mediante el original o copia certificada,

“Excepciones a la aplicaciéon de la acreditacion de una doble tributacién juridica por pagos
entre partes relacionadas

3.1.3. Para los efectos del articulo 4, segundo parrafo de la Ley del ISR relativo a la aplicacién de
los beneficios de los tratados para evitar la doble tributacion, las autoridades fiscales no solicitaran
a los contribuyentes residentes en el extranjero que acrediten la existencia de una doble tributacion
juridica, a través de la manifestacion bajo protesta de decir verdad firmada por el representante legal
a que se refiere dicho parrafo, en los siguientes casos:

l. Cuando el contribuyente sea residente de un pais con un sistema de renta territorial de
tributacion en relacion con el ISR.

Il. Cuando el residente en el extranjero no esté sujeto a imposicién en su pais de residencia,
por motivo de la aplicacion del método de exencidn previsto en el tratado para evitar la doble
tributacion celebrado por México con dicho pais.

1. En el caso de enajenaciéon de acciones que realice bajo las reglas de una reestructuracion
de sociedades previstas en un tratado para evitar la doble tributacién.

\VA En el caso de dividendos, cuando el residente en el extranjero, que sea el beneficiario
efectivo de dichos dividendos, no esté sujeto a imposicion en virtud de que se aplic6 como método
para evitar la doble tributacién el de exencién de conformidad con la legislacion del pais del que es
residente para efectos fiscales.”

84 En consecuencia, para el residente en México que no sea parte relacionada, la opcién mas segura
en caso de duda es gravar conforme a las tasas nacionales.

85 Cfr. LISR, art. 4.
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debidamente legalizada o apostillada, de la certificacion de residencia expedida por
la autoridad hacendaria del pais correspondiente, la cual tendra vigencia durante el
afo calendario en el que se expida o0, en su caso, con su declaracion de impuestos
del ultimo ejercicio fiscal.

Respecto a la obligacion de sefalar representante, que se debera verificar
por el pagador si pretende aplicar beneficios de convenios, se establece de forma
detallada en el articulo 174 de la LISR:

Por su parte, en el Anexo 7 de la RMF para 2015, el SAT publico el criterio,
“2/ISR/N Beneficios de los tratados para evitar la doble tributacion. Es necesario el
cumplimiento de las disposiciones de procedimiento para su aplicacion”, mismo que
tiene por objeto que el SAT sefale que, por regla general los tratados para evitar la
doble tributacion no establecen disposiciones de procedimiento, por lo que cada
Estado esta facultado para precisar en su legislacion interna los requisitos para la
aplicacion de los beneficios a que se refieren dichos tratados, y que, por tanto, para
los efectos del articulo 4, primer parrafo de la Ley del ISR, las personas que
pretendan aplicar los beneficios de los tratados mencionados deben cumplir con las
disposiciones de procedimiento que para tal efecto se contienen en dicha Ley. Y
gue, en consecuencia, las personas que no cumplan con las mencionadas
disposiciones, no podran aplicar los beneficios de los tratados para evitar la doble
tributacion.

En la opinion del suscrito, dicho criterio, salvo que esa referencia al derecho
interno también se encuentre contenida en el tratado que se propone aplicar, seria
una restriccion a los derechos del gobernado por una norma de menor jerarquia del
tratado, lo cual iria en contra del principio pro-homine contenido en el articulo 1 de
la Constitucion, ya se conforme a éste, se debe aplicar la interpretacion mas
favorable al gobernado vy, si el tratado no impone requisitos mayores, las normas de
menor jerarquia tampoco lo deben ni puede hacer.
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2. PROBLEMAS PRACTICOS DE APLICACION DE LA NORMATIVIDAD
FISCAL EN MATERIA DE REGALIAS

2.1. ENAJENACION CONDICIONADA

Respecto de la enajenacion de bienes o derechos, en el parrafo quinto del
articulo 167 de la LISR se da un giro de 180 grados y establece que por uso o goce
temporal también se entendera la enajenacién, siempre que dicha enajenacion se
encuentre condicionada a la productividad, el uso o a la disposicion ulterior de los
mismos bienes o derechos. Sin mas, sé6lo expone eso y no se detalla ni en la Ley,
ni en el Reglamento, ni en la RMF, ni en criterios del SAT.

La Unica explicacion auténtica se obtiene de la exposicion de motivos de la

LISR vigente, pero tampoco es de gran ayuda, salvo en la parte siguiente:

“Por lo anterior, se propone a esa Soberania delimitar la retencion del
impuesto por enajenacion de los bienes o derechos a que se refiere el articulo
15-B del CFF, s6lo a aquellos casos en los que dicha enajenacion esté
condicionada a la productividad, uso o disposicion ulterior de dichos bienes
o derechos, con lo cual, la enajenacion lisa y llana de dichos bienes o
derechos no se considere como concesion del uso o goce temporal y, por

ende, no esté sujeta a la retencioén prevista en la Ley del ISR.”8¢

86 “Retencidn por regalias a residentes en el extranjero.

La Ley del ISR vigente, considera como otorgamiento del uso o goce temporal la enajenacion de los
bienes o derechos a que se refiere el articulo 15-B del CFF (regalias), en cuyo caso, debe retenerse
al residente en el extranjero sin establecimiento permanente en el pais, el impuesto a la tasa del 25%
sobre el ingreso obtenido sin deduccién alguna.

De conformidad con el modelo de tratado para evitar la doble tributacion de la OCDE, se considera
que la enajenacién de bienes o derechos a que se refiere el articulo 15-B del CFF en ningln caso
se debe considerar como regalias y, por ende, no se deben gravar en el pais de la fuente del ingreso;
sin embargo, México se ha reservado dicho régimen por lo que se refiere al tratamiento antes
sefialado en el sentido de que cuando la enajenacion de dichos bienes o derechos esta condicionada
a la productividad, uso o disposicién ulterior de dichos bienes o derechos, si los grava como pagos
gue se consideran regalias.

En este sentido, y para los efectos mencionados, en la RMF para 2013 se establecid que se concede
el uso o goce temporal cuando la enajenacién de los bienes o derechos a que se refiere el articulo
15-B del CFF, se encuentre condicionada a la productividad, uso o disposicidn ulterior de los mismos.
De acuerdo a la redaccion del articulo 200 de la Ley del ISR vigente, se gravan las enajenaciones
de bienes o derechos a que se refiere el articulo 15-B del CFF, que en términos de los tratados para
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Estimo que este supuesto debe interpretarse de forma muy restrictiva, es

decir, Unicamente cuando:

a) Efectivamente haya una enajenacion, es decir, una transmision de propiedad del
bien o el derecho en cuestion, y

b) Esa enajenacion se encuentre condicionada de manera expresa en un contrato,
por voluntad de las partes mas alla de lo que establece la ley, de las formas en
que lo sefala el articulo (a la productividad, el uso o a la disposicion ulterior de
los mismos bienes o derechos). Es decir, las leyes en materia de propiedad
intelectual ya limitan en muchos aspectos las transmisiones ahi reguladas, por

lo que las condicionantes deben ir mas alla de lo establecido en la Ley.

Para ilustrar mejor este punto, a continuacion incluyo varios ejemplos y el

tratamiento fiscal que considero debe aplicarse a cada uno de ellos.

evitar la doble tributacion deben tener el tratamiento de beneficio empresarial y, por lo tanto, no
gravarse en el pais de la fuente, de acuerdo con la propia reserva que México ha efectuado al modelo
de tratado de la OCDE en materia de regalias.

Por lo anterior, se propone a esa Soberania delimitar la retenciéon del impuesto por enajenacion de
los bienes o derechos a que se refiere el articulo 15-B del CFF, s6lo a aquellos casos en los que
dicha enajenacion esté condicionada a la productividad, uso o disposicion ulterior de dichos bienes
o derechos, con lo cual, la enajenacion lisa y llana de dichos bienes o derechos no se considere
como concesion del uso o goce temporal y, por ende, no esté sujeta a la retencion prevista en la Ley
del ISR.”

Exposicién de motivos de la LISR, consultada en la Suprema Corte de Justicia la Nacién.

En http://leqislacion.scijn.gob.mx/LF/DetalleProcesolLeqg.aspx?ldLey=96834&IdRef=1&IdProc=1
Consultada el 2 de febrero de 2015.
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2.1.1. EJEMPLOS DE APLICACION

Los pagos realizados por la adquisicion de software estandarizado, libros y
revistas,®’ asi como bases de datos (estas Ultimas, ya sea en formato fisico, digital
o por medio de una interfaz de acceso web), implican que como contraprestacion el
pagador reciba el derecho al uso o goce temporal de obras protegidas por derechos
de autor o bien la adquisicion de las mismas, y en ambos supuestos, su uso esta
condicionado en términos de la LFDA.

Efectivamente, la citada Ley protege los programas de cOmputo en términos
de sus articulos 13, fraccién Xl, y 102, a las obras literarias en el articulo 13, fraccién
I, y a las bases de datos en los articulos 13, fraccion XIV, y 107.

En el mismo sentido, la LFDA condiciona el uso que el adquirente de las
obras protegidas puede hacer, restringiéndolo basicamente a su uso y goce, sin
poder modificarlo o comercializarlo sin la debida licencia.88

Es mas, el articulo 27, fraccién IV, de la LFDA establece que los titulares de
los derechos patrimoniales podran autorizar o prohibir la distribucion de la obra,
incluyendo la venta u otras formas de transmision de la propiedad de los soportes
materiales que la contengan, asi como cualquier forma de transmision de uso o
explotacion., pero que cuando la distribucion se lleve a cabo mediante venta, este
derecho de oposicién se entendera agotado efectuada la primera venta, salvo en el
caso expresamente contemplado en el articulo 104 de esa Ley.

Aunado a tales restricciones, se prevén ademas las sanciones a las que
pueden ser sujetos aquellos que incumplan las condiciones de uso limitado a que
se refieren dichos articulos y los delitos que se pueden imputar a aquellos que, sin
ser titulares de los derechos de una obra, hagan uso indebido de la misma.#®

87 El propio SAT, en el criterio normativo 114/2012/IVA, reconocié que los libros electrénicos y los
libros impresos en un soporte fisico son, para efectos fiscales, idénticos.

88 Cfr. LFDA, arts. 21, 24, 25y 27.

89 Cfr. LFDA, capitulo “De las Infracciones en Materia de Derechos de Autor” y Cédigo Penal Federal,
titulo vigesimo sexto, “De los Delitos en Materia de Derechos de Autor”.
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Sin embargo, la propia LFDA establece que por la sola enajenacioén del
soporte material de una obra protegida no se estan transmitiendo los derechos de
autor.

Inclusive si el soporte de la obra no es material, sino intangible, la proteccion
gue otorga la Ley es la misma, por lo cual, a través de la adquisicion de obras
protegidas por derechos de autor a través de internet, no implica necesariamente la
transmision de derechos de autor, salvo que asi se pacte de manera expresa, bajo
pena de nulidad.®®

Del mismo modo, y de manera especifica para el caso del software, la LFDA
distingue entre la enajenacion y arrendamiento (uso o goce temporal) de los
ejemplares del software y la transmisién de los derechos patrimoniales del mismo,°!
al igual que lo hace respecto de las bases de datos.%2

Al realizar esta distincion entre los propietarios o usuarios de ejemplares y
los titulares de los derechos patrimoniales, la LFDA establece los derechos que
tendran los titulares de los derechos patrimoniales del software y de las bases de
datos, de los cuales no goza el adquirente o usuario de un “ejemplar’ de tales
intangibles, que en esencia son los mismos para ambos supuestos.

Ahora bien, no en todos los casos existe esta enajenacion o arrendamiento
“puro” de los ejemplares de obras protegidas por derechos de autor. Existen casos
en los cuales la LFDA prevé la transmision parcial de algunos derechos
patrimoniales en el caso de software, como por ejemplo en el caso de licencias de
uso exclusivas, que otorgar al usuario el derecho de explotar comercialmente el
software en cuestion.®3

Tan es asi, que en la enajenacion de software estandarizado la licencia de

uso se otorga de manera perpetua (lo cual es distinto a no establecer temporalidad),

9 Cfr. LFDA, arts. 30, 38, 113y 114.

91 Cfr. LFDA, arts. 104 y 106.

92 Cfr. LFDA art. 104. “Como excepcion a lo previsto en el articulo 27 fraccion 1V, el titular de los
derechos de autor sobre un programa de computacién o sobre una base de datos conservara, aln
después de la venta de ejemplares de los mismos, el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento
de dichos ejemplares. Este precepto no se aplicara cuando el ejemplar del programa de computacion
no constituya en si mismo un objeto esencial de la licencia de uso.”

93 Cfr. LFDA, arts. 35y 36.
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lo cual evidentemente no puede darse respecto de derechos patrimoniales, como lo
establece expresamente la LFDA en sus articulos 30 y 33.

Expuesto lo anterior, entremos al estudio del régimen fiscal.

Para el caso de la enajenacion de software a través de licencias, asi como
en el caso de la enajenacion de libros, revistas y bases de datos, es mi opinién que
no se actualizan los supuestos previstos los articulos 15-B del CFF ni 167 de la
LISR, toda vez que los mismos se refieren a los pagos de cualquier clase por el uso
o0 goce temporal (o la enajenacién condicionada) de derechos de autor, no del
soporte material o “ejemplares” de las obras protegidas.

Es decir, los citados articulos aluden a la transmision de derechos
patrimoniales, con las formalidades a las que se refiere la LFDA en sus articulos 30
a 41, lo cual no es el caso respecto de la enajenacion de software estandarizado,
libros, revistas o bases de datos.

En consecuencia, lo que el residente en México pagador adquiere son
anicamente los soportes “inmateriales” o los “ejemplares” de las obras protegidas,
pero no adquiere los derechos patrimoniales respecto de las obras. Afirmar lo
contrario seria decir que cada vez que una persona adquiere un libro, se hace
propietario de los derechos patrimoniales del mismo y le corresponden regalias
sobre éste.

Esta conclusion nos lleva de manera necesaria a catalogar la enajenacion de
las obras sefialadas en el presente ejemplo como una actividad empresarial, por no
tratarse de regalias, como se expuso en los incisos anteriores, ni de un servicio, ya
que no existe ninguna obligacion de hacer por parte del enajenante.

Cabe sefalar, a manera orientativa, que la OCDE vy, especialmente, la
delegacion de México ante el citado organismo, comparten el criterio sostenido, en
el sentido que la enajenacion de software estandarizado, es decir, de un “ejemplar”
del software, aun a pesar de que dicha enajenacion se otorgue bajo la figura de una
licencia de uso (no exclusiva), se trata de una actividad empresarial y no de una
regalia. Ejemplos de ello son los software de Windows, Office, programas de

contabilidad, juegos, etc.
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Esto se contiene en los comentarios al articulo 12 del Modelo de Convenio
Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE, en donde se indica lo

siguiente:

“28. Espafia, México y Portugal no se adhieren a la interpretacion que figura
en los parrafos 14, 14.4, 15, 16 y 17.1 a 17.4. Espafia, México y Portugal
estiman que los pagos relativos a las aplicaciones informaticas —software— se
encuentran dentro del ambito de aplicacion del articulo cuando se transfiere
solamente una parte de los derechos sobre el programa, tanto si los pagos
se efectlan en contraprestacion de la utilizacion de un derecho de autor
sobre una aplicacion —software— para su explotacion comercial (excepto los
pagos por el derecho de distribucién de copias de aplicaciones informaticas
estandarizadas que no comporte el derecho de adaptacion al cliente ni el de
reproduccion) como si los mismos corresponden a una aplicacion —software—
adquirida para uso empresarial o profesional del comprador, siendo, en este
altimo caso, aplicaciones — software— no absolutamente estandares sino

adaptadas de algun modo para el adquirente.”

En su parte conducente, los parrafos 14, 14.4, 15,16y 17.1 a 17.4, se refieren
en concreto a que los pagos relativos a las aplicaciones informaticas, en aquellos
casos en que no se transmiten los derechos sobre la titularidad del derecho de autor
de los programas informéticos, se ubican en el supuesto de “beneficios
empresariales” previsto en el articulo 7. En el parrafo 28 citado, Espafia, México y
Portugal no se adhieren a dicha interpretacion, excepto en relacién a los pagos por
aplicaciones informaticas estandarizadas.

En otras palabras, los pagos relativos a software no seran considerados
regalias cuando Unicamente se refieran a software estandarizado, cuya definicién
se encuentra en la RMF para 2015, en la regla 1.2.1.23.

Si bien tanto el citado comentario al articulo 12 del Modelo de Convenio y la

regla de la RMF no son aplicables para interpretar una disposicion de derecho
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interno, cabe sefalar que el articulo 12 del Modelo de Convenio contiene una

definicion de regalias muy similar a la establecida en el articulo 15-B del CFF:

“2. El término “regalias”, en el sentido de este articulo, significa las cantidades
de cualquier clase pagadas por el uso, o la concesion de uso, de derechos
de autor sobre obras literarias, artisticas o cientificas, incluidas las peliculas
cinematograficas, de patentes, marcas, disefios o0 modelos, planos, férmulas
0 procedimientos secretos, o por informaciones relativas a experiencias

industriales, comerciales o cientificas.”

En consecuencia, las reglas para interpretar dos preceptos iguales deben ser
coincidentes.

Por las razones expuestas, los pagos por concepto de la adquisicion de
software estandarizado, libros, revistas y bases de datos no deben ser considerados
como regalias.

El considerar que los pagos por el uso o goce temporal o por la enajenacion
condicionada al uso de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual, ya
sea en materia de propiedad industrial o del derecho de autor, implicaria que todo
arrendamiento de cualquier bien protegido por patentes o marcas, como por
ejemplo, un automovil, un avién, un equipo de coOmputo o equipo industrial, se
consideraria como regalias.

Sin embargo, este no es el caso, ya que el articulo 158 de la LISR establece
el supuesto de fuente de riqueza en territorio nacional respecto del arrendamiento
de bienes muebles, diferenciando su tratamiento del de las regalias.

Es necesario sefalar que en el caso de intangibles, no puede darse el caso
de arrendamiento, ya que no se actualizan los elementos esenciales de ese
contrato, puesto no existe la obligacion del usuario temporal de regresar el bien, o

mejor dicho, existe una imposibilidad de regresar un bien intangible. La diferencia,
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pues, es que se trata de un uso o goce temporal, lo cual inclusive los tribunales han
considerado fuera del &mbito juridico del arrendamiento.®*

Aun asi, la logica es la misma, ya que el articulo 15-B del CFF comprende
tanto derechos de propiedad industrial como derechos de autor, por lo que si la
propia LISR establece que no se consideraran como regalias el uso o goce temporal
(arrendamiento) de bienes protegidos por derechos de propiedad industrial
(patentes, marcas, etc.), tampoco deben considerarse como regalias los bienes
(“ejemplares”) protegidos por derechos de autor, sino que Unicamente se debera
dar dicho tratamiento a las propias patentes, marcas, derechos patrimoniales y
demas derechos de propiedad intelectual que menciona el citado precepto.

Esta conclusién nos lleva de manera necesaria a catalogar la enajenacion de
la licencia de uso perpetuo del software como una actividad empresarial, por no
tratarse de regalias, como se expuso en los incisos anteriores, ni de un servicio, ya
que no existe ninguna obligacion de hacer por parte del enajenante.

Al respecto, la LISR, en sus articulos 1, fraccion lll, y 153, establece que
estan obligados al pago de este impuesto los residentes en el extranjero que
obtengan ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio
nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el pais o cuando
teniéndolo, los ingresos no sean atribuibles a éste.

No obstante, del analisis del articulado del Titulo V de la Ley del impuesto
gue nos ocupa, denominado De los Residentes en el Extranjero con Ingresos
Provenientes de Fuentes de Rigueza Ubicada en Territorio Nacional, no se
contempla hipétesis alguna que grave los ingresos obtenidos por la enajenacion de

bienes en los que el enajenante sea residente fiscal en el extranjero; es decir, no

94 Registro: 344377. “ARRENDAMIENTO, SU CELEBRACION NO IMPLICA UN ACTO DE
DOMINIO. No es verdad que la celebracion de un contrato de arrendamiento y sus modificaciones
implique actos de dominio, en la doctrina se reconoce uniformemente que tales actos son de
administracion, ya que los de dominio constituyen una enajenacion total o parcial de los bienes, tales
como la venta, la constitucion de derechos reales usufructo, uso, habitacion, servidumbre, hipoteca,
prenda, etc. y como el contrato de arrendamiento no crea un derecho real en favor del arrendatario,
sino un derecho personal, debe reputarse como un acto de administracién.”

Epoca: Quinta Epoca. Instancia: Tercera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial
de la Federacién. Tomo CIIl. Materia(s): Civil. Tesis: Pagina: 2739
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existe articulo especifico que determine los elementos esenciales del impuesto para
la operacion planteada.®®

En tal virtud, al no estar tipificado ese hecho imponible en la Ley, los ingresos
percibidos por una persona con residencia fiscal en el extranjero, derivados de la
enajenacion de bienes, no se encuentran sujetos al pago del citado impuesto, por
lo que el residente en México pagador no se encontraria obligado a efectuar
retencién alguna respecto del pago que efectie como contraprestacién por la
operacion sefialada en este apartado.

Esta opinion es contraria a lo expresado por el SAT en el criterio normativo
5/CFF/N, contenido en el anexo 7 de la RMF para 2015, pero aun asi la estimo
correcta por la argumentacion expuesta.®®

Es mas, el autor iria méas alla el proponer una solucién de este tema: si el
CFF y la LISR gravan la transmision del derecho de uso o goce de obras protegidas

en materia de propiedad intelectual, se requiere de una cercana coordinacion entre

9 Sj bien el articulo 175 de la LISR define en su fraccién VI a las actividades empresariales, para
efectos del Titulo V de dicho ordenamiento Unicamente son mencionadas en el caso de enajenacion
de acciones o titulos valor (parrafo segundo del articulo 161) y para cuando los bienes muebles
arrendados se destinen a actividades empresariales (parrafo quinto del articulo 158), pero la
realizacion de las mismas no actualiza ningin supuesto de fuente de riqueza en territorio nacional
previsto en el citado Titulo V.

9% Cfr. RMF 2015, anexo 7, 5/CFF/N

“Regalias por el uso o goce temporal de derechos de autor sobre obras literarias, artisticas o
cientificas. Los pagos que se realicen en virtud de cualquier acto juridico que tenga por objeto
la distribuciéon de una obra tienen dicho carécter.

El articulo 15-B, primer parrafo del CFF establece que se consideran regalias, entre otros, los pagos
de cualquier clase por el uso o goce temporal de derechos de autor sobre obras literarias, artisticas
o cientificas.

El articulo 5, segundo pérrafo del CFF permite aplicar supletoriamente las disposiciones del derecho
federal comun, en ese sentido, los conceptos a que se refiere el parrafo anterior pueden ser
interpretados de conformidad con la LFDA.

Del articulo 27 de la ley citada, se desprenden los supuestos a través de los cuales, los titulares de
los derechos de autor pueden explotar sus derechos patrimoniales sobre una obra, dentro de los
cuales queda comprendida la facultad de conceder a un tercero el uso o goce temporal de los
derechos en comento.

La fraccion IV del dltimo articulo referido establece, como una de las modalidades a través de las
cuales se puede conceder el uso o goce temporal de los derechos de autor a un tercero, a la
distribucién de la obra, incluyendo la venta u otras formas de transmision de la propiedad de los
soportes materiales que la contengan, asi como cualquier forma de transmisién de uso o explotacién.
Asimismo, la fraccién sefialada dispone que cuando la distribucién se lleve a cabo mediante venta,
ese derecho de oposicidon se entendera agotado efectuada la primera venta, salvo en el caso
expresamente contemplado en el articulo 104 de la ley citada.

En ese sentido, los pagos que se realicen en virtud de cualquier acto juridico que tenga por objeto la
distribucion de una obra a que se refiere el articulo 27, fraccién 1V de la LFDA, tienen el caracter de
regalias de conformidad con el articulo 15-B, primer parrafo del CFF.”
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el SAT, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Instituto Nacional del
Derecho de Autor y demas autoridades registrales en materia de propiedad
intelectual para reportar cuando se otorgan tales contratos, cuyo registro ante tales

autoridades debe ser obligatorio por ley.
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2.2. PAGOS A PARTES RELACIONADAS

En el Anexo 3 de la RMF para 2015 se publicé el siguiente criterio no

vinculativo:

“04/ISR/NV. Regalias por activos intangibles originados en México,

pagadas a partes relacionadas residentes en el extranjero

Con fundamento en el articulo 27, fraccion | de la Ley del ISR, se considera
gue no son deducibles las regalias pagadas a partes relacionadas residentes
en el extranjero por el uso o goce temporal de activos intangibles, que hayan
tenido su origen en México, hubiesen sido anteriormente propiedad del
contribuyente o de alguna de sus partes relacionadas residentes en México
y su transmision se hubiese hecho sin recibir contraprestacion alguna o a un
precio inferior al de mercado; toda vez que no se justifica la necesidad de la

migracion y por ende el pago posterior de la regalia.

Tampoco se consideran deducibles las inversiones en activos intangibles que
hayan tenido su origen en México, cuando se adquieran de una parte
relacionada residente en el extranjero o esta parte relacionada cambie su
residencia fiscal a México, salvo que dicha parte relacionada hubiese
adquirido esas inversiones de una parte independiente y compruebe haber
pagado efectivamente su costo de adquisicion.

Asimismo, no se consideraran deducibles las inversiones en activos
intangibles, que hayan tenido su origen en México, cuando se adquieran de
un tercero que a su vez los haya adquirido de una parte relacionada residente

en el extranjero.”

Mi criterio es que la clausula tiene un objetivo recaudatorio ilegal. Reconozco

gue se trata de una clausula antiabuso para aquellas compafias que pretenden
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enviar sus intangibles fuera de México para posteriormente disminuir la base
gravable en México a través del pago de regalias al extranjero. Pero mientras la
legislacién continle permitiendo esta practica, el Servicio de Administracion
Tributaria no tiene facultades para interpretar fondo sobre forma. Las empresas que
legalmente y en apego a las disposiciones del CFF y de la LISR que realizaron
escisiones o escisiones-fusiones para migrar su propiedad intelectual fuera el pais
no realizaron pago alguno por esa transmision, ya que la escision o fusion, hechas
debidamente conforme a la leyes mexicanas, no representan una enajenacion por
disposicion expresa del articulo 14-B CFF, por lo cual este criterio implica una
intencién recaudacion, por demas ilegal, de parte del SAT para aquellas empresas
que, en total y completo apego a la legislacion nacional, migraron sus activos al
extranjero y pagan regalias a tales empresas para disminuir su base gravable en

México, lo cual es totalmente permitido por la legislacion nacional.
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2.3. CONTRATOS MIXTOS

Tal como ha sido expresado por la OCDE en los comentarios al articulo 12,
analizados previamente, existen casos en los cuales en un mismo contrato, sin
separar los valores, se pacta la prestacion de diversos servicios y la transmision de
diversos bienes y derechos, algunos inclusive de propiedad intelectual.

El problema es, pues, determinar cuél debe ser el tratamiento fiscal si no es
posible separar los valores aplicables a cada concepto.

Usualmente, se combinan servicios y regalias, por lo cual, una solucion
practica, es que el residente en México realice una retencién del 25% de los
ingresos brutos sin deduccién alguna, toda vez que tanto el articulo 156 de la LISR,
relativo a servicios, como el articulo 167, relativo a regalias, establecen la misma
tasa y forma de retencion. Adicionalmente, el articulo 156 expresa que el residente
en el extranjero debera expedir un comprobante fiscal, por lo cual se debera cumplir
esta obligacién o separar los conceptos de servicios y regalias.

Lo anterior encuentra ademas respaldo en el articulo 167, que establece que
en el caso de que no se pueda distinguir la parte proporcional de cada pago que
corresponda a cada concepto, el impuesto se calculara aplicando la tasa del 25%,
gue coincide con la aplicable a los servicios.

En caso de que exista un convenio para evitar la doble imposicién entre los
Estados de los paises contratantes, resulta Gtil, como principio de interpretacion, la
recomendacion de la OCDE respecto de contratos mixtos, contenida en el parrafo
11.6 del comentario al articulo 12 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta

y sobre el Patrimonio:

“En el caso de un contrato mixto, conviene en principio descomponer, con la
ayuda de las indicaciones contenidas en el contrato o con una distribucién
razonable, la remuneracion total estipulada en funcion de las diversas
prestaciones a las cuales se aplica y someter cada una de las partes de la
remuneracion, asi determinada, al régimen fiscal que le corresponda.

Cuando, sin embargo, una de las prestaciones convenidas constituye, con

59



mucho, el objeto principal del contrato y las otras prestaciones previstas no
tienen mas que un caracter accesorio y mas bien desdefiable, entonces el
tratamiento aplicable a la parte principal se deberia generalmente aplicar a la

suma total de la remuneraciéon”.

De igual manera, en el caso de la produccion de bases de datos, los
comentarios al modelo de convenio de la OCDE establecen que el ordenar (a través
de un contrato) la produccion de estos bienes no debe considerarse regalia, sino

servicio.
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2.4. PRESTACION DE SERVICIOS A TRAVES DE INTERFACES DE
SOFTWARE

Con la tecnologia disponible en la actualidad, es muy comdn que se presten
servicios a distancia, a través de internet, mediante el uso de interfaces de usuario
de software.

Los comentarios al modelo de convenio de la OCDE ya establecen de
manera expresa las reglas para diferenciar los contratos por regalias de los de
servicios, pero algunas provisiones en los contratos podrian ser de ayuda, tales

como:

“...nada del presente contrato sera interpretado como que confiere, de forma

alguna, alguna licencia o derecho de propiedad intelectual.”

Otro elemento valioso son dictamenes periciales conforme a los cuales se
establezca que el objeto de la contratacion precisamente consiste en la posibilidad
de acceder a la informacion o servicio a través de la interfaz, lo cual no implica la
concesion del uso o goce temporal de software alguno y, en consecuencia, no existe
posibilidad de modificacion al mismo. Es decir, la contratacién versa exclusivamente

sobre la prestacion de un servicio.
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3. RETOS Y POSIBLES SOLUCIONES

3.1. RETOS A NIVEL INTERNACIONAL

La OCDE ha sefialado que si bien la globalizacion hace posible una
interaccién econdmica, y los tratados internacional para evitar la doble imposicion
existen para tratar un problema real que podria mermar dicha actividad econdmica,
el comercio dentro de las empresas (a través de subsidiarias y filiales) representa
una proporcion mayuscula y creciente del total del comercio internacional; que por
otro lado el comercio electrénico ha revolucionado la forma en que se pensaba
sobre la fuente de tributacién y que todos estos avances han dado como resultado
secundario nuevas oportunidades para que las empresas minimicen su carga fiscal,
valiéndose de herramientas para “erosionar su base imponible y trasladar sus
utilidades” (por sus siglas en inglés, BEPS, base erotion and profit shifting).

Lo anterior, trae como resultado que todas las naciones, tanto las
desarrolladas como aquellas en desarrollo, vean disminuidas sus utilidades fiscales
y el resultado lo atesoren las propias empresas, sin corresponder a su
responsabilidad social, al utilizar paraisos fiscales tales como Estados Unidos de
América e Inglaterra para no pagar impuestos.

Si bien tradicionalmente se han considerado como paraisos fiscales
pequefias islas perdidas en el atlantico, en el pacifico o, generalmente, en el caribe,
no son sino satélites del Reino Unido o de Estados Unidos de América para permitir
gue sus empresas logren utilidades masivas a costa de los Estados que les
permitieron crecer.

Consecuentemente, los Estados se ven obligados a incrementar, de manera
innecesaria, si la tributacién de las grandes empresas estuviera apegada a las tasas
correspondientes, la tributacion de los llamados “contribuyentes cautivos”, es decir,
las personas fisicas y las pequefias y medianas empresas.

Por otro lado, los paraisos fiscales promueven su actividad sefialando que al
bajar las tasas se crea una mejor competencia fiscal, pero dejan fuera,

convenientemente, que la competencia econémica solo es atil en un mercado de
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libre oferta y demanda, en el cual los Estados no pueden patrticipar, puesto que no
hay un mercado para ofrecer de manera gratuita servicios del “Estado benefactor”:
carreteras, hospitales, servicios de salud, seguridad publica, etc.

En palabras de SERRALLER,%’ casos claros se pueden apreciar con el ahorro
fiscal como el que hoy logran las tecnoldgicas estadounidenses Google, Facebook,
Apple o Microsoft desde Irlanda gracias a la globalizacién y a las particularidades
de un negocio basado en activos intangibles.

Estas empresas, situadas en su mayoria fuera de Estados Unidos de
Ameérica, no pagan el 35% que exige el impuesto sobre sociedades de ese pais, el
mas elevado de la OCDE. Y para no tributar en paises con una carga impositiva alta
0 media y trasladar los beneficios a paraisos fiscales, utilizan dos estructuras
conocidas como el “doble irlandés” y el “sandwich holandés”. El “doble irlandés”
empieza con la creacion de dos empresas irlandesas por parte de la matriz en un
estado donde hay grandes ganancias pero elevados impuestos. La primera, que
tendra los intangibles, es una empresa irlandesa con sede en Bermudas, que
adquiere a la matriz en Estados Unidos de América los derechos internacionales de
la propiedad intelectual, y a la que el resto de filiales de la empresa deben pagar por
el uso de la patente, y sin que ella pague impuestos en Estados Unidos de América
salvo que transfiera los beneficios. Esta empresa irlandesa se considera no
residente en Irlanda. También se crea otra empresa irlandesa, con sede en Irlanda,
que soporta todos los costos de la otra empresa en el extranjero, y se dedica a
vender la publicidad al resto de paises. Como la venta de publicidad es un servicio
gue se considera prestado en Irlanda, todos los ingresos generados en el resto del
mundo por la empresa (en su total) van a la sociedad con sede en Irlanda. Pero la
los beneficios en Bermudas se gravan al 3,2 por ciento. El pago de royalties a un no
residente se grava en Irlanda con una retencién del 20 por ciento, pero la empresa
se lo evita con el «”sandwich holandés”: aprovecha que la ley irlandesa permite que
el pago de royalties o fees esté exento si se pagan a otra empresa de la Unién
Europea, con lo que crea una sociedad en los Paises Bajos, con cero empleados,

que le cobra los royalties por utilizar la propiedad intelectual a la segunda sociedad

97 Serraller Calvo, Mercedes, ¢,Por qué pagas mas impuestos que Apple?, Conecta, 2014.
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irlandesa, pago que esta ultima se deduce en Irlanda, y después de un minimo pago
en los Paises Bajos transfiere el 99 por ciento de lo que recibe a la empresa con los
intangibles, en Bermudas. La ley irlandesa permite que una sociedad irlandesa
tenga su domicilio fiscal donde esté ubicada la sociedad que ejerce el control, y no
donde se desarrolle la actividad, por lo que los beneficios obtenidos por la sociedad
irlandesa en Bermudas no tienen que pagar impuestos en Irlanda.

El “doble irlandés” también lo utilizan Apple, Facebook, Starbucks, Microsoft,
LinkedIn, Twitter, General Electric o Yahoo, entre otras, aunque varia el paraiso
fiscal que usa cada una de ellas —Islas Caiman, en el caso de Facebook; la Isla de
Man, en el de LinkedIn, etc.—. El aumento de la facturacion —y los beneficios—
transferida a estos paraisos ha elevado la indignacion de los paises europeos,
Australia y Estados Unidos, que disefian medidas para que Google, Facebook,
Apple o de multinacionales para eludir el pago de impuestos constituye una gran
preocupacion con la que se quiere acabar, ha alertado la Comision Europea. Segun
la OCDE, los gigantes de la tecnologia como Google, Apple, Microsoft o Facebook
pagan, de media, entre un 1 por ciento y un 1,5 por ciento de impuestos en todo el
mundo. Esto, siguiendo la ley, aprovechando, eso si, cada una de las oportunidades
ahi establecidas y debidamente acordadas con lobbing con los legisladores y las
autoridades hacendarias.

Otro famosisimo ejemplo de planeacion en materia de regalias lo realiza la
empresa Coca-Cola, la cual elude impuestos al esconder, en el precio que cobra a
las embotelladoras por el concentrado, el valor de la marca. Asegura que no vende
la marca, sino que la cede al amparo de un contrato por el que sus distribuidoras
obtienen de forma gratuita el derecho de uso de la marca, es decir, se la regala.

Ante dicho esquema, el fisco espafol argumenté que la multinacional
escondia el precio de la cesién de la marca en el precio de la venta del concentrado,
con lo que ocultaba una operacién por la que deberia tributar dentro de una
transaccion libre de impuestos. El Tribunal apoy6 su argumento en que la publicidad
de Coca-Cola no se destina a promocionar el producto, sino que el gasto se destina
a publicidad de la marca intentando “relacionar el consumo de la marca con estados

gue se consideran deseables y que son escasos, como la felicidad”.
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Tampoco estamos lejos en Meéxico, puesto que la LISR tuvo que ser
modificada (lo que permanecié en la Ley vigente) en el actual articulo 176, para
prever el caso de ingresos derivados de regimenes fiscales preferentes en materia
de regalias, para el caso expreso de desarrollo de propiedad intelectual en México,
exportada posteriormente a un pais con un régimen fiscal preferente, valga la
redundancia, para posteriormente realizar pagos al extranjero, deducibles en
México para dicha empresa de la cual no habia razén alguna, distinta de la fiscal,

para extraer sus intangibles de la mismay enviarlos al extranjero.
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3.2. POSIBLES SOLUCIONES®8

La OCDE, considerando los problemas descritos en el capitulo anterior, puso
en marcha un plan de accion denominado comiunmente BEPS, en el cual se
contienen diversos aspectos para una tributacion mas justa a nivel internacional.

Consiste en una serie de recomendaciones para los paises tanto para que
modifiquen su legislacion interna o, en ciertos casos, los tratados internacionales, o
celebren nuevos.

Entre los aspectos relacionados a regalias, resaltan las acciones 4, en la cual
se indica que se debe limitar la erosién de la base imponible via deduccién de
intereses y otros pagos financieros, incluyendo la provision de intangibles, tomando
en cuenta soluciones como “sustancia sobre forma” y facilitando la transparencia en
las operaciones intragrupo.

La accién 5 también sefiala que se requiere un intercambio automatico de
informacion, a contraposicién del requerido, respecto de la informacion tributaria
entre los Estados, a fin de evitar la interposicion de varias capas societarias y
sociedades fantasmas que solo sirvan de conductos para llevar las utilidades a los
paraisos fiscales.

Las acciones 8, 9 y 10 son muy similares, encaminadas a definir a los
intangibles, especialmente en la era digital, a asegurar que la transferencia de esos
intangibles y su uso sean congruentes con su valor, asi como desarrollar reglas para
la valuacion de intangibles dificiles de valuar.

La accion 12 implica algo similar a las acciones de transparencia que lleva a
cabo el Gobierno Federal en coordinacion con los Estados: obligar a los
contribuyentes a documentar todo acto que implique planeacion fiscal y mostrarlo a
las autoridades, lo cual se observa complicado dentro del ambito juridico mexicano,
puesto que no existe obligacibn como tal dentro de nuestro régimen juridico, al

menos no para particulares.

98 OCDE, (2013), Action Plan on Base Erotion and Profit Shifting, OCDE Publishing.
En http://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf
Consultado el 4 de octubre de 2015.
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Estas acciones deberan incorporarse en la legislacion mexicana para que

puedan ser debidamente aplicadas.
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CONCLUSIONES

La regulacién actual de las regalias en México permite a la autoridad
hacendaria y a los contribuyentes realizar bastantes interpretaciones de las normas
fiscales, dejando a un lado la seguridad juridica, tanto para el Estado como para los
contribuyentes.

No ayuda el hecho de que se importen figuras del derecho extranjero sin
clarificar como se deben entender, ejemplo claro el de la “enajenacién condicionada”
incorporado en el articulo 167 de la LISR, importado directo del derecho de Estados
Unidos de América y no explicado ni en la exposicion de motivos, la resolucion
miscelanea fiscal, los comentarios al tratado ni en ninguna otra fuente normativa.

Sin embargo, sorprende lo anterior ante la importancia econdémica de este
campo. México realiza pagos al extranjero en concepto de regalias en una
proporcién aproximada de 11.5 a 1, respecto de los cobros que realiza a empresas
extranjeras por el mismo concepto. Es decir, por cada délar que México recibe, paga
11.5 al extranjero. Las estadisticas anteriores hacen evidente la necesidad de un
estudio adecuado respecto de la forma en que Meéxico fiscaliza tales pagos,
considerando que la LISR establece un gravamen, en general, de un 25% de los
ingresos que obtenga el residente en el extranjero, sin deduccién alguna.

Asi, después de realizado un estudio a fondo del régimen fiscal de las
regalias causadas por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente
en el pais en materia de impuesto sobre la renta, cabe hacer las siguientes
aportaciones al tema.

Primera. El legislador, en uso de la autonomia calificadora del derecho fiscal
reconfiguré el concepto de “regalias” para efectos fiscales, apartandose de la figura
original prevista en materia de propiedad intelectual. Este hecho propicia que el
Servicio de Administracion Tributaria realice interpretacion de las normas fiscales
en contravencion a lo dispuesto en las leyes que regulan la propiedad intelectual.

Para solucionar este problema, no se necesitan reformas a la legislacién, sino
la aplicacion correcta de los principios de aplicacion de la norma fiscal por parte de

la autoridad hacendaria: primero debe dirigirse al hecho gravado, conforme a las
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leyes de propiedad intelectual, y posteriormente determinar si, conforme a esa
normatividad, el supuesto es posible y permitido, y posteriormente determinar sus
efectos fiscales, en lugar de tratar de forzar, de entrada, la figura fiscal a los hechos.

En su caso, dicha norma de interpretacion podria establecerse en la
legislacion correspondiente, lo cual considero un exceso, ya que se trata de un
principio basico de derecho. Empero, si quienes lo aplican no tienen ese
conocimiento, si podria considerarse esta salida.

Segunda. Un ejemplo que ilustra este tipo de problemas con claridad lo
constituye el criterio del SAT “2/ISR/N Beneficios de los tratados para evitar la doble
tributacion. Es necesario el cumplimiento de las disposiciones de procedimiento
para su aplicacion”, mismo que tiene por objeto que el SAT sefiale que, por regla
general los tratados para evitar la doble tributacion no establecen disposiciones de
procedimiento, por lo que cada Estado esta facultado para precisar en su legislacion
interna los requisitos para la aplicacion de los beneficios a que se refieren dichos
tratados, y que, por tanto, para los efectos del articulo 4, primer parrafo de la Ley
del ISR, las personas que pretendan aplicar los beneficios de los tratados
mencionados deben cumplir con las disposiciones de procedimiento que para tal
efecto se contienen en dicha Ley. Y que, en consecuencia, las personas que no
cumplan con las mencionadas disposiciones, no podran aplicar los beneficios de los
tratados para evitar la doble tributacion.

En la opinion del suscrito, dicho criterio, salvo que esa referencia al derecho
interno también se encuentre contenida en el tratado que se propone aplicar, seria
una restriccion a los derechos del gobernado por una norma de menor jerarquia del
tratado, lo cual iria en contra del principio pro-homine contenido en el articulo 1 de
la Constitucion, ya se conforme a éste, se debe aplicar la interpretacion mas
favorable al gobernado vy, si el tratado no impone requisitos mayores, las normas de
menor jerarquia tampoco lo deben ni puede hacer.

Tercera. Otro ejemplo, y que constituye por si mismo una conclusién, es que
el SAT expresamente establece que no importa cual sea el acto juridico, si implica
la distribucion de una obra a que se refiere el articulo 27, fraccion IV de la LFDA,

tienen el caracter de regalias de conformidad con el articulo 15-B, primer parrafo
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del CFF. Este criterio, que si bien puede tener logica pensando en que la venta por
primera vez de ejemplares o “soportes materiales” que contengan obras protegidas
constituye un ingreso por regalias, es distinto del expresado por la OCDE y el autor
del presente trabajo en el sentido de que tales ejemplares no se deben considerar
como tal, sino como una actividad empresarial que no esta sujeta al pago de
regalias. Inclusive, es contrario a la reglamentacion de la propia LPI.

Si la venta de un “soporte material” de una obra protegida por derechos de
autor es una regalia, entonces la venta de cualquier bien protegido por cualquier
derecho de propiedad intelectual también lo es (incluyendo aquellos protegidos por
patentes: un automévil, una computadora, una licuadora, etc.). Es claro que en estos
casos la transmisién de derechos patrimoniales se realiza una sola vez, desde el
creador de los mismos hasta quien vaya a reproducir los ejemplares, que es donde
se podria dar, en su caso, el supuesto de la enajenacion y la “regalia”, asi como de
aquellos ingresos que perciba el autor. Sin embargo, la venta de ejemplares no
supone una actividad creativa, sino empresarial, que el propio legislador decidi6é que
quedara fuera del titulo V de la LISR.

Cuarta. Debido a la complejidad de muchos de estos temas, y a su inherente
naturaleza tecnoldgica, es importante contar con peritos en el tema para determinar
su clasificacion. Esto se volvié evidente en el caso de las llamadas “aplicaciones
estandarizadas”, previstas primero en los comentarios al modelo de convenio de la
OCDE vy posteriormente en la RMF. Su descripcion es tan técnica que ninguna
persona sin conocimientos avanzados de informatica puede determinar si una
aplicaciéon cae dentro de esa definicién o no, para lo cual se requiere un dictamen
de perito para estar seguros de esta cuestion.

Quinta. Existe un problema practico en el caso de grupos transnacionales
cuando el pago de las regalias se realiza desde la matriz (o desde cualquier
sociedad extranjera, para ser exacto) para que sea disfrutado en México. La LISR
establece que, en el caso de que se aprovechen en México los bienes o derechos
protegidos por la propiedad intelectual, pero el pago sea realizado por un residente
en el extranjero sin establecimiento permanente en el pais, también se causara el

impuesto.
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Esto implica, primero, un problema legal, consistente en la aplicacion
extraterritorial del impuesto sobre la renta, ya que pretenderia gravar actos
realizados fuera de territorio nacional, es decir, el pago que un residente en el
extranjero sin establecimiento permanente en México realice a otro residente en el
extranjero sin establecimiento permanente en México, por el aprovechamiento que,
en territorio nacional, se realice de un bien o derecho.

En un segundo lugar, esta el problema practico. En caso de que quisiera
realizar el cobro de tal impuesto a través de las autoridades extranjeras, pudiera ser
que éstas se negaran, argumentando extraterritorialidad de la norma, puesto que
pretende aplicar un gravamen a un acto sucedido fuera de territorio nacional por
ingresos gravados por administraciones tributarias con intereses propios, respecto
de sujetos que si estan bajo su jurisdiccion y proteccion.

Sexta. Yamencioné al principio de las conclusiones el caso de la enajenacion
condicionada, insertada en el articulo 167 de la LISR. Sin embargo, el caso requiere
una mayor exposicion. Para empezar, en la LISR no se contempla hipétesis alguna
que grave los ingresos obtenidos por la enajenacién no condicionada de bienes o
derechos en los que el enajenante sea residente fiscal en el extranjero; es decir, no
existe articulo especifico que determine los elementos esenciales del impuesto.

En tal virtud, al no estar tipificado ese hecho imponible en la Ley, los ingresos
percibidos por una persona con residencia fiscal en el extranjero, derivados de la
enajenacion no condicionada de bienes o derechos, no se encuentran sujetos al
pago del citado impuesto, ni existe obligacion de retencion alguna respecto del pago
que efectle como contraprestacion.

Es mas, el propio articulo 175 de la LISR, en su fraccion Il, establece
expresamente que las actividades empresariales son aquellas que define el articulo
16 del CFF, dentro de las cuales no estard incluida ninguna de las previstas en los
articulos 153 a 173 de la propia Ley. En conclusion e, interpretando a contrario
sensu, si la actividad llevada a cabo esta comprendida dentro de alguna de las
previstas en el articulo 16 del CFF, no estara gravada para efectos del titulo V de la
LISR.
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En consecuencia, la excepcion prevista en el articulo 167 de la LISR consiste
precisamente en eso, una regla “excepcional” que sélo debe aplicarse cuando se
cumplan dos supuestos:

a) Efectivamente haya una enajenacion, es decir, una transmision de propiedad del
bien o el derecho en cuestion, y

b) Esa enajenacion se encuentre condicionada de manera expresa en un contrato,
por voluntad de las partes mas alla de lo que establece la ley, de las formas en
que lo sefala el articulo (a la productividad, el uso o a la disposicion ulterior de
los mismos bienes o derechos). Es decir, las leyes en materia de propiedad
intelectual ya limitan en muchos aspectos las transmisiones ahi reguladas, por
lo que las condicionantes deben ir mas all4 de lo establecido en la Ley.

Séptima. La red de tratados que ha conseguido México para evitar la doble
imposicidn hace necesaria una actualizacion constante en todos ellos,
especialmente derivado de la interrelacion que se ha creado con motivo de las
clausulas como la contenida en el Convenio celebrado con Brasil, misma que sefiala
que se aplicara una tasa mas baja que la prevista en el convenio si México o Brasil
celebran con otro pais un tratado con una tasa mas baja. Asi, es necesaria la
revision del marco juridico nacional e internacional para lograr la mejor aplicaciéon
posible de los beneficios ahi previstos.

Octava. Es necesaria una regulaciéon que otorgue mayor seguridad juridica
a los contribuyentes en el caso de contratos mixtos. Usualmente, si se trata de una
mezcla entre servicios y regalias, conforme a la legislacion nacional el problema es
menor, puesto que ambos estan gravados a una misma tasa del 25%.

Sin embargo, cuando se pretenden aplicar tratados internacionales, los
servicios usualmente se gravan en el estado del beneficiario efectivo y no en el de
la fuente, y las regalias se pueden gravar, conforme a los tratados celebrados por
México, en la fuente, a una tasa reducida. Para determinar, pues, la tasa aplicable,
en caso de que exista un convenio para evitar la doble imposicion entre los Estados
de los paises contratantes, resulta atil, como principio de interpretacion, la
recomendacion de la OCDE respecto de contratos mixtos, contenida en el parrafo

11.6 del comentario al articulo 12 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta
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y sobre el Patrimonio, conforme al cual, en el caso de un contrato mixto, conviene
en principio descomponer, con la ayuda de las indicaciones contenidas en el
contrato o con una distribucidon razonable, la remuneracion total estipulada en
funcién de las diversas prestaciones a las cuales se aplica y someter cada una de
las partes de la remuneracion, asi determinada, al régimen fiscal que le
corresponda. Cuando, sin embargo, una de las prestaciones convenidas constituye,
con mucho, el objeto principal del contrato y las otras prestaciones previstas no
tienen mas que un caracter accesorio y mas bien desdefable, entonces el
tratamiento aplicable a la parte principal se deberia generalmente aplicar a la suma
total de la remuneracion.

Novena. También es necesaria una regulacion mas detallada respecto de la
prestacion de servicio a través de las interfaces de software, cuando el principal
elemento del contrato es la prestacion de dicho servicio, pero para ello, de manera
accesoria y muchas veces gratuita, se permite al solicitante el uso de un software.

La salida practica es incluir dentro de los contratos, expresamente, que no se
trata de un contrato que implique regalias, sin embargo, debe cuidarse que
efectivamente asi se aplique dicho convenio, ya que de lo contrario se caeria en la
hipotesis gravada.

Décima. Finalmente, estoy convencido que la solucién a los problemas de
planeacion fiscal agresiva en materia de regalias estd de manera irrevocable en la
suscripcion de una red internacional de tratados para el intercambio amplio de
informacion y en el establecimiento de tasas uniformes. Claramente habria
ganadores y perdedores en dicho proceso, ya que los paises sin mayores recursos
que su politica fiscal ventajosa para las multinacionales perderian en gran medida
con la aplicacion de estas disposiciones, pero es lo mismo que decir que la
aplicaciéon correcta de las leyes antidrogas es perniciosa porque el vendedor de
drogas se quedaria sin ingresos. Se trata de una practica nociva, toxica y contagiosa
entre los paises, que ocasiona una race to the bottom en materia fiscal al tratar de
competir los Estados para lograr la mayor captacion de inversion financiera y

rendirse ante el poder factico de los individuos que manejan tales finanzas.
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La actividad empresarial continuara a pesar de que cese la especulacion
financiera, pero esta Ultima resulta demasiado tentadora conforme al marco juridico
vigente para ignorarla, maxime en paises como México donde el fraude bien hecho
se ve socialmente correcto y admirable.

En este sentido, la aplicacion de las politicas uniformes de la OCDE, que no
son fruto de la sociedad mexicana sino de un conceso mundial, constituyen una

solucion que se estima sélida para acaban con tales practicas.
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