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“Este derecho nace con el propio acto de creacién
de la obra, con su exteriorizaciéon en una forma determinada,
la que goza, cumpliendo con el requisito de originalidad,

de la proteccion legal aun cuando no se publique o divulgue.” ()
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INTRODUCCION

El primer sistema legal de propiedad intelectual configurado como tal surgio en la
Inglaterra Barroca. Es el llamado Statute of Anne (por el nombre de la reina en cuyo
reinado se promulgd, Ana de Inglaterra) de 1710. La importancia de esta norma radica en
que por primera vez aparecen las caracteristicas propias del sistema de propiedad
intelectual, tal como se conocen actualmente, es decir un sistema de incentivos a los
autores, basado o fundado en los efectos positivos generados por su trabajo intelectual.
(...) El conflicto vino con los impresores, quienes alegaban que una vez encargadas y
recibidas las obras, los beneficiarios del monopolio deberian ser ellos y no el autor
original. Este seria el origen de lo que tiempo después fue la diferencia entre copyright y
derechos de autor.

El término copyright tiene que ver con actos fundamentales que, en lo que respecta
a creaciones literarias y artisticas, s6lo pueden ser efectuados por el autor o con su
autorizacioén. Se trata, concretamente, de la realizacion de copias de las obras literarias y
artisticas, como los libros, las pinturas, las esculturas, las fotografias y las obras
cinematograficas.

La segunda expresion, “derecho de autor”, nos remite a la persona creadora de la
obra artistica, a su autor, subrayando asi el hecho que se reconoce en la mayor parte de
las leyes, en el sentido de que el autor goza de derechos especificos en relacion con su
creacion, como el derecho a impedir la reproduccion deformada de la misma, prerrogativa
gue sOlo a él le pertenece, mientras que existen otros derechos, como el derecho a
efectuar copias, del que pueden gozar terceros, por ejemplo, todo editor que haya
obtenido una licencia del autor con ese fin. ()

Montoya Durana (°) resume en cuatro los argumentos principales justificantes de un
sistema de derechos de autor: El principio de la justicia natural, de donde como creador,
el autor debe poder decidir si, y de qué manera, su obra va a poder ser publicada, e
impedir cualquier alteracion. El argumento econdémico, el cual alega que la creacién de
algunas obras implica una importante inversién que se hace con la expectativa de su
recuperacion y la obtencién de una utilidad razonable; las regalias recibidas con el salario
por el trabajo intelectual. El argumento cultural, que considera a las obras como un
valioso activo nacional, de donde el estimulo y premio a la creacién son del interés
publico hacia el desarrollo de la cultura nacional. Finalmente, el argumento social afirma
gue la diseminacién de las obras lleva a la cohesion social y los creadores, asi, brindan
un servicio a la sociedad. Si las ideas y experiencias de los creadores pueden ser

2 Altmark, Daniel Ricardo y Molina Quiroga, Eduardo, Tratado de Derecho Informatico, tomo |, Buenos Aires,
Ed. La Ley, pags. 251-253, 2012.

® Montoya Durana, Ana Maria, “Derecho de propiedad intelectual: una discusién comparativa entre las
legislaciones de la Uniébn Europea y del pacto andino”, (En linea). Disponible en:
http://www.cecolda.org.co/publicaciones/8/derprop.htm (Consultado: 13-08-04). Citado por Vilalba Diaz,
Federico; Carranza Torres, Luis R. “Alcance y fundamento del requisito de la originalidad en el derecho de
autor”, El Derecho, 2 de noviembre de 2004, tomo 210, pagina 17.




compartidas por un publico amplio dentro de un espacio breve de tiempo, ellas
contribuyen al avance de la sociedad.

El presente trabajo tiene por objeto analizar el tratamiento impositivo del derecho de
autor en la legislacion argentina. Compartimos con Goldemberg (*) que éste es uno de los
temas tributarios de mayor inquietud, por su trascendencia economica, el relativo al
tratamiento correspondiente a los canones, regalias o sumas que se transfieren al
exterior en concepto de derechos de autor, frente al impuesto a las ganancias. Es un
tema gravitante porque involucra a muchisimos sectores o industrias que comercian con
obras o creaciones intelectuales protegidas por la ley 11.723, de propiedad intelectual,
gue pagan retribuciones por el uso o explotacion de las obras y enfrentan la
incertidumbre acerca de la exacta gravitacion impositiva, en las mdultiples formas que
admite la utilizacion del derecho de autor.

4 Goldemberg, Cecilia E., “Impuesto a las ganancias sobre pagos por derechos de autor”, Buenos Aires, Ed.
La Ley, Periodico Econdmico Tributario N° 177, 2005.



1. MARCO CONCEPTUAL Y PRINCIPIOS BASICOS

DEL DERECHO DE AUTOR

1.1. Propiedad intelectual

Toda exteriorizacidn de un pensamiento puede ser considerada producto
intelectual, pues es resultado de la actividad mental de su autor, quien crea —mediante la
aplicacion de la inteligencia humana— ideas, conceptos y expresiones que adquieren
realidad de por si, y que generalmente se exteriorizan en la materia que le da sustento o
en la que se plasma.

Estos productos de la mente, toda vez que presentan caracter creativo,
pertenecientes a las ciencias, a la literatura, a la poesia, la musica, las artes figurativas, el
cine, el teatro, etc., reciben el calificativo de “obras intelectuales”. Cuando estos
productos intelectuales estan protegidos por la tutela que les brinda la ley se convierten
en propiedad intelectual o derecho intelectual. (°)

1.2. Las dos ramas de la propiedad intelectual: propiedad industrial y derecho de
autor

Existen distintos organismos, tanto a nivel internacional como nacional, encargados
de promover iniciativas y desarrollar actividades conducentes al mejor conocimiento y
proteccion de la Propiedad Intelectual, entre los cuales podemos mencionar a la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y al Instituto Nacional de
Propiedad Industrial (INPI), respectivamente. Estos explican que el derecho de autor
forma parte de un concepto mas amplio: la propiedad intelectual.

En este orden de ideas, la OMPI brinda la siguiente la definicion:

“La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las
invenciones, las obras literarias y artisticas, los simbolos, los nombres, las
imagenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio.

“La propiedad intelectual se divide en dos categorias: la propiedad industrial, que
incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e
indicaciones geograficas de procedencia; y el derecho de autor, que abarca las
obras literarias y artisticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de
teatro, las peliculas, las obras musicales, las obras de arte, tales como los dibujos,
pinturas, fotografias, esculturas, los disefios arquitecténicos y las obras realizadas
por medios tecnoldgicos como los programas informaticos y las bases de datos
electrénicas. Los derechos relacionados con el derecho de autor son los derechos

5 Sherwood, “Beneficios que brinda la proteccion de la propiedad intelectual”, “Derechos intelectuales”, n° 4,
p.74. Citado por Farina, Juan M., “Contratos comerciales modernos. Modalidades de contratacién empresaria,
32 ed.”, Astrea, 2005, volumen 2, pagina 235.



1. MARCO CONCEPTUAL Y PRINCIPIOS BASICOS DEL DERECHO DE AUTOR

de los artistas, intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones,
los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los
derechos de los organismos de radiodifusién sobre sus programas de radio y de
television.”

Considerando dicha definicion, podemos afirmar que el concepto de propiedad
intelectual, contiene como dos grandes ramas: el derecho de autor (en Argentina, esta
protegido por la ley 11.723, conocida como “ley de propiedad intelectual”) y la propiedad
industrial. Esta utltima comprenderia todo aquello que esta regido por la ley de patentes
de invencion, de modelos o disefios industriales y de marcas, y que tiende directa o
indirectamente, a la satisfaccion de necesidades o0 comodidades materiales
(conservacion de la vida y la salud, bienestar fisico, habitacién, viajes, etc.). En Argentina,
el INPI es el 6rgano de aplicacién, y debe asegurar la observancia de las siguientes
leyes: 24.481 (Patentes y Modelos de Utilidad), 22.362 (Marcas), 22.426 (Transferencia
de Tecnologia) y del Decreto Ley 6673/63 (Modelos y Disefios Industriales). Su misién es
la proteccién de los derechos de propiedad industrial a través del otorgamiento de titulos
y/o efectuando los registros establecidos en la Legislacion Nacional para tal fin.

1.3. El derecho de autor

El derecho de autor constituye una rama del derecho que regula las facultades del
autor respecto de las creaciones que emanan de su espiritu. Este derecho se sustenta en
la premisa que sélo la persona fisica es capaz de crear y -como coloféon a ello-
Unicamente a ella le corresponde la condicion de autor y el goce de las atribuciones que
la legislacién le confiere. El hecho generador de estos derechos es la existencia de una
produccion personal de un Unico autor o de un grupo de ellos —llamadas obras colectivas
0 en colaboracion-.

Es importante mencionar que, el derecho de autor, no protege las ideas
propiamente dichas, sino Unicamente el medio por el cual se expresan éstas. La obra,
para ser protegida, debe tener un soporte material, por lo tanto, la proteccion del derecho
de autor nace desde el momento de su creacion, es decir, en el momento en que las
ideas abandonan el mundo espiritual para plasmarse en un medio que sea tangible a los
sentidos.

Al respecto, Baroli, Lopez y Sagar6 (°) sostienen que es objeto de amparo el estilo
de la manifestacion intelectual, el sello personal del autor, la forma de su exteriorizacion,
pero no el contenido. Las ideas no constituyen obras, razén por la cual son libres y de
dominio publico. Ello es asi para evitar que se obstaculice la creatividad y su consecuente
difusién. Es evidente que un mismo tema puede ser tratado infinitas veces y cada autor le
imprimira su impronta de personalidad.

6 Baroli, Maria Inés; Lopez, Gabriela F.; Sagaré Diana, “El derecho de autor y el Impuesto a las Ganancias”.
Jornadas Tributarias N° 35 del Colegio de Graduados en Ciencias Econdémicas, Mar del Plata, Buenos Aires,
Noviembre, 2005.
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1.3.1. Obras protegidas

De acuerdo a la definicién brindada por la OMPI -transcripta en el punto 1.2.- en
relacion a la categoria de derecho de autor, se entiende por “obras literarias y artisticas”
toda obra original, independientemente de lo que valga desde el punto de vista literario o
artistico. Tal como lo mencionaramos, las ideas plasmadas en la obra no necesariamente
deben ser originales, lo que debe ser creacién original del autor es la forma de expresion
de las mismas. En el articulo 2 del Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras
Literarias y Artisticas se estipula lo siguiente: “Los términos ‘obras literarias y artisticas’
comprenden todas las producciones en el campo literario, cientifico y artistico, cualquiera
gue sea el modo o forma de expresidn”. A continuacion de esa definicién, en el Convenio
se enumeran los siguientes ejemplos de obras de esa indole:

- libros, folletos y otros escritos;

- conferencias, alocuciones, sermones;

- obras draméaticas o dramatico-musicales;

- obras coreogréficas y pantomimas;

- composiciones musicales con o sin letra;

- obras cinematograficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por
procedimiento analogo a la cinematografia;

- obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografia;

- obras fotograficas, a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento
analogo a la fotografia;

- obras de artes aplicadas; ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras
tridimensionales relativas a la geografia, a la topografia, la arquitectura o las
ciencias;

- traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demas transformaciones de una
obra literaria o artistica, que estan protegidas como obras originales, sin perjuicio
de los derechos del autor de la obra original;

- colecciones de obras literarias o0 artisticas tales como las enciclopedias y
antologias que, por la seleccion y la disposicién de las materias, constituyan
creaciones intelectuales, que quedaran protegidas como tales, sin perjuicio de los
derechos de los autores sobre cada una de las obras que formen parte de esas
colecciones.

Los paises miembros de la Unién de Berna, a los que vienen a sumarse un gran
namero de otros paises, estipulan en sus leyes de derecho de autor la proteccion de las
categorias de obras anteriormente mencionadas. Ahora bien, no se aspira a abarcar
todos los casos en esa lista. En la normativa de derecho de autor se protegen también
otros modos o formas de expresion de obras en los campos literario, cientifico y artistico.

Los programas informaticos y las producciones multimedios constituyen un buen
ejemplo de categoria de obra que no figura en la lista del Convenio de Berna pero que
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entra sin duda dentro de lo que se entiende por produccion en los campos literario,
cientifico y artistico en el sentido de lo estipulado en el articulo 2. (*)

En cuanto a la proteccidn juridica de los derechos de las obras, ésta se basa en
permitir su uso Unicamente a aquellos sujetos autorizados por el autor o persona fisica o
juridica a quien éste haya cedido la titularidad de los mismos. Dicha utilizacién puede
consistir en la copia o reproduccién de la obra, su distribucién al pablico, alquiler de las
reproducciones confeccionadas (como por ejemplo programas de computacion), su
transmision por cable, radio o televisién, y realizacion de grabaciones sonoras en los
casos de interpretaciones de obras musicales.

1.3.2. Derechos protegidos

El derecho de autor reconoce al creador de obras intelectuales una doble vertiente
de facultades exclusivas, oponibles erga omnes, que forman el contenido de la materia:
las de caracter personal destinadas a la proteccion de su personalidad en relacion con su
obra, cuya finalidad es garantizar intereses intelectuales, que constituyen el llamado
derecho moral, y las de caracter patrimonial concernientes a la explotacion de la obra,
gue le permiten obtener una remuneracion cuando se utiliza su creacién y constituyen el
llamado derecho patrimonial. (¢)

A continuacién, analizaremos cada uno de ellos.

1.3.2.1. Derecho personal o politico (derecho moral)

En el articulo 6 bis del Convenio de Berna se estipula la obligacién que tienen los
Estados contratantes de conceder a los autores: 1) el derecho a reivindicar la paternidad
de la obra (derecho de paternidad); y 2) el derecho a oponerse a cualquier deformacion u
otra modificacién de la obra o cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su
honor o a su reputacién (derecho a la integridad). Por lo general, esos derechos se
conocen con el nombre de derechos morales de los autores. (°)

Entendemos por facultades morales a las prerrogativas inalienables y perpetuas de
las que goza el creador y que lo facultan para defender la integridad de la creacion y
verse identificado en ella, asi como la posibilidad de dar a conocer su obra cuando y en la
forma que el autor desee. (%)

El derecho moral nace como derecho subjetivo en cabeza exclusiva del autor, quien
lo puede ejercer discrecionalmente con el fin de garantizar sus intereses. No es innato, es

” Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, “Principios basicos del derecho de autor y los derechos
conexos”.
8 Villalba, Carlos A. y Lipszyc, Delia, “El derecho de autor en la Argentina, 22 edicién”, Buenos Aires, Ed. La
Ley, 2009, pag. 135.

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, “Principios basicos del derecho de autor y los derechos
conexos”.
10 villalba Diaz, Federico A., “Limitaciones al derecho de autor en la ley 11.723", Abeledo Perrot,
Jurisprudencia Argentina, 2005-1-1076, 16 de febrero de 2005.

10
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decir que no lo tienen todas las personas por el sélo hecho de ser tales, sino quienes
crean una obra y en relacion con ésta.

El derecho moral esta integrado por las facultades personales del autor sobre su
obra, incluyendo el derecho a divulgarla o mantenerla en reserva, el retracto o
arrepentimiento, a que le sea reconocida su autoria, a ejecutarla o exponerla
publicamente, traducirla o adaptarla y a que su obra sea respetada, es decir que, al
momento de su difusién lo sea sin modificaciones. Es irrenunciable, inalienable,
extrapatrimonial, inembargable, inejecutable, inexpropiable y —en principio— de duracion
ilimitada.

La ley 11.723 se refiere al derecho moral, acordando proteccion al autor en los
articulos 22, 36, 39, 47,51, 52,56, 72 y 83.

1.3.2.2. Derecho a la explotacion econdmica (derechos patrimoniales)

Los derechos patrimoniales posibilitan que el autor efectle la explotacion de su
obra o, como es habitual, que autorice a otros a realizarla, que participe en esa
explotacion y que obtenga un beneficio econdmico. Todas las expresiones con que se
designa a los derechos patrimoniales —derechos pecuniarios, derechos de explotacion,
monopolio de explotacion— aluden a esa finalidad béasica de la materia que,
histéricamente, fue su primer objetivo.

El nicleo de los derechos patrimoniales se encuentra en el articulo 2° de la ley
11.723, el cual establece:

“El derecho de propiedad de una obra cientifica, literaria o artistica comprende para
su autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de
representarla y exponerla en publico, de enajenarla, de traducirla, de adaptarla o de
autorizar su traduccion y de reproducirla en cualquier forma”.

Tanto el derecho moral como los patrimoniales son derechos absolutos, oponibles
erga omnes, pero, a diferencia del derecho moral, los derechos patrimoniales son
transmisibles y su duracion es limitada. Al respecto, el articulo 5° dispone:

“La propiedad intelectual sobre sus obras corresponde a los autores durante su vida
y a sus herederos o derechohabientes hasta setenta afios contados a partir del 1 de
Enero del afio siguiente al de la muerte del autor.

En los casos de obras en colaboracion, este término comenzara a contarse desde
el 1 de Enero del afio siguiente al de la muerte del dltimo colaborador. Para las
obras postumas, el término de setenta afios empezara a correr a partir del 1 de
Enero del afio siguiente al de la muerte del autor.

En caso de que un autor falleciere sin dejar herederos, y se declarase vacante su
herencia, los derechos que a aquél correspondiesen sobre sus obras pasaran al
Estado por todo el término de Ley, sin perjuicio de los derechos de terceros.”

11
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Para el caso especifico de las interpretaciones o0 ejecuciones fijadas en
fonogramas, el articulo 5° bis, establece:

“La propiedad intelectual sobre sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en
fonogramas corresponde a los artistas intérpretes por el plazo de SETENTA (70)
afios contados a partir del 1° de enero del afio siguiente al de su publicacion.
Asimismo, la propiedad intelectual sobre los fonogramas corresponde a los
productores de los fonogramas o sus derechohabientes por el plazo de SETENTA
(70) afios contados a partir del 1° de enero del afio siguiente al de su publicacién.
Los fonogramas e interpretaciones que se encontraren en el dominio publico sin
gue hubieran transcurrido los plazos de proteccidn previstos en esta ley, volveran
automaticamente al dominio privado por el plazo que reste, y los terceros deberan
cesar cualquier forma de utilizacién que hubieran realizado durante el lapso en que
estuvieron en el dominio publico.”

Desde el punto de vista normativo, el derecho patrimonial estd compuesto de una
serie de facultades que le otorgan al autor el derecho exclusivo a explotar la obra por si
mismo o, como es habitual, a autorizar a otros a hacerlo; puede ejercer sus derechos
directamente o, como es comun en relacion con determinados géneros de obras —en
particular las musicales no dramaticas—, delegar su administraciéon en una organizacién
de gestion colectiva (o sociedad de autores). (*!)

El autor podra transferir sus derechos entre vivos (por cesién o enajenacion) o
mortis causa (a sus herederos o derechohabientes). Conforme surge del articulo 51 del
cuerpo legal, tanto el autor como sus derechohabientes “pueden enajenar o ceder total o
parcialmente su obra”. Se producird una cesién total en caso que el autor transfiera la
titularidad de todos los derechos patrimoniales de su obra. Sera parcial si se transmiten
uno o varios de ellos (por ejemplo, el caso de la cesién del derecho de adaptacion de una
obra sin el de reproduccién).

1.3.3. Contratos de cesiéon o licencia de derechos de autor

El autor tiene dos alternativas para obtener un beneficio econémico de su obra:
celebrar un contrato de cesion —en el cual transfiere a terceros su derecho de propiedad
sobre el bien inmaterial, a titulo oneroso o gratuito—, o suscribir un acuerdo de licencia
—en el cual autoriza a un tercero a explotar el bien a cambio de una retribucién pactada—.
Ambos constituyen instrumentos juridicos mediante los cuales se realiza la transferencia
de la titularidad de la obra o los derechos a su explotacidn, por parte del autor original,
hacia determinado individuo o entidad, recibiendo como contraprestacién un Unico pago
(situacién que suele darse en el caso de cesion plena de derechos) o el cobro de

1 villalba, Carlos A. y Lipszyc, Delia, “El derecho de autor en la Argentina, 22 edicion”, Buenos Aires, Ed. La
Ley, 2009, pags. 154 y 155.
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importes periédicos (pudiendo éstos adoptar la forma de montos mensuales fijos o de
porcentajes sobre ventas). (*)

Al respecto, el glosario de la OMPI establece las diferencias existentes entre los
contratos de cesion y los de licencia. En relacion a la cesion, expresa que “significa la
transferencia de un derecho de autor, o parte de él, como una especie de propiedad”. Por
su parte, sobre la licencia, sostiene que “en la esfera del derecho de autor, se entiende
generalmente por licencia la autorizacién (permiso) concedida por el autor u otro ftitular
del derecho de autor (licenciante) al usuario de la obra (licenciatario) para utilizar ésta en
una forma determinada y de conformidad con unas condiciones convenidas entre ambos
en el contrato pertinente (acuerdo de licencia)”. Agrega que “a diferencia de la cesion, la
licencia no transfiere la titularidad; constituye Gnicamente un derecho o derechos a utilizar
la obra con sujecién al derecho de autor sobre ella, derecho que sigue siendo de la
pertenencia del licenciante, si bien queda restringido en funciéon del alcance de la licencia
concedida”.

Sobre el caso particular de la transmision de software —que en general recibe la
denominacion de licencia— nos referiremos mas adelante.

1.3.4. Limitaciones al derecho de autor

Villalba Diaz (*°) sostiene que existen razones de interés cultural, informativo o de
practicidad que determinan la conveniencia de establecer ciertas limitaciones o
excepciones al ejercicio del derecho del titular del derecho de autor sobre su obra.

Por su parte, Villalba y Lipszyc (*), opinan que las motivaciones por las cuales se
establecen limitaciones son diferentes: razones de politica social (las necesidades de la
sociedad en general y de los autores —especialmente de los investigadores— en particular,
en materia de conocimiento e informacién), o bien, la necesidad de asegurar el acceso a
las obras y su difusiéon a fin de satisfacer el interés publico general (las licencias no
voluntarias).

Segun el glosario de la OMPI, estas limitaciones —que a menudo se denominan
"excepciones"— son disposiciones contenidas en las legislaciones de derecho de autor
que restringen el derecho exclusivo del autor en lo que respecta a la explotacion de su
obra (utilizacién econémica de la obra).

No afectan el derecho moral de autor (Unicamente restringen sus derechos
patrimoniales), razén por la cual s6lo se pueden aplicar después de la primera
publicacion de la obra realizada con autorizacion del autor; se debe mencionar el nombre
del autor y la fuente, y no se pueden introducir modificaciones.

12 Campagnale, Norberto, Catinot, Guadalupe y Parrondo, Alfredo, “El impacto de la tributacion sobre las
oaperaciones internacionales”, La Ley, Buenos Aires, 2000, pag. 363.

¥ villalba Diaz, Federico A., “Limitaciones al derecho de autor en la ley 11.723", Abeledo Perrot,
Jurisprudencia Argentina, 2005-1-1076, 16 de febrero de 2005.

1 Villalba, Carlos A. y Lipszyc, Delia, “El derecho de autor en la Argentina, 22 edicién”, Buenos Aires, Ed. La
Ley, 2009, pag. 191.
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Las limitaciones de los derechos patrimoniales del autor se encuentran en todas las
legislaciones, por lo general agrupadas en capitulos especiales, aunque algunas veces
aparecen sin catalogar en forma organica, como en la ley 11.723.

Segun la OMPI (*), las limitaciones o restricciones al derecho de autor pueden
clasificarse de la siguiente forma:

1. las que autorizan la utilizacion libre y gratuita

Estan siempre sometidas al cumplimiento de ciertas condiciones fijadas por la ley,
sobre todo en lo concerniente a las modalidades y el alcance de la utilizacién y a la
proteccion de los derechos morales del autor.

Dentro de este instituto encontramos: el derecho de cita, uso para informacion
periodistica, difusion de discursos parlamentarios sin fines de lucro, usos afectados
a planes de estudios, ejecuciones publicas a cargo de determinados organismos del
Estado, libre utilizacion del retrato fotografico.

2. las que estan sometidas a remuneraciones (licencias legales y licencias
obligatorias)

Con las también llamadas licencias no voluntarias, las obras pueden ser utilizadas
en determinadas circunstancias sin precisarse autorizacion del titular de los
derechos aunque se debe proceder a la compensacion respecto de dicha
utilizacion. Esas licencias se llaman “no voluntarias” en la medida en que estan
contempladas en la Ley y no derivan del ejercicio de la prerrogativa exclusiva de
que goza el titular del derecho de autor para autorizar determinados actos. Las
licencias no voluntarias suelen aplicarse en los casos en los que surgen nuevas
tecnologias para la difusion de obras al publico por lo que los legisladores
nacionales temen que los titulares de derechos podrian impedir el desarrollo de esa
nueva tecnologia al denegar la autorizacion para la utilizacion de las obras.

1.4. Derechos con proteccion indirecta: el know-how

Para la Camara Internacional de Comercio, el know-how es la totalidad de los
conocimientos del saber especializado y de la experiencia volcada en el procedimiento y
en la realizacién de técnicas de fabricacion de un producto. Este conocimiento permite
ser transferido y ser objeto de locacion de obra intelectual.

Dado que el ordenamiento legal local carece de una definicion de éste término, nos
remitimos a los Comentarios del articulo 12 del Modelo de Convenio para evitar la doble
imposicion internacional de la OCDE, donde se expone la definicion que, sobre el tema,
brinda la Association des Bureaux pour la Protection de la Propietée Industrielle, segun la
cual el know-how consiste en “...el conjunto no divulgado de informaciones técnicas,
patentables o no, que son necesarias para la reproduccién industrial, directamente y en

15 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, “Principios basicos del derecho de autor y los derechos
conexos”. http://www.wipo.int/export/sites/wwwi/freepublications/es/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf
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las mismas condiciones, de un producto o de un procedimiento; procediendo de la
experiencia, el know-how es el complemento de lo que un industrial no puede saber por
el solo examen del producto y el mero conocimiento del progreso de la técnica.”

Sobre la relacién entre asistencia técnica y know-how, Screpante (*°) sostiene que
el conocimiento técnico es el know-how y su aplicacion practica es el asesoramiento o
asistencia técnica, los cuales generalmente van de la mano, ya que la adquisicion de
know-how también requiere la adquisicion de asistencia técnica para poder ponerlo en
marcha, por ello la intima relacion entre estos dos conceptos y su dificil delimitacién a
efectos fiscales. (...) la asistencia técnica implica transferencia del intangible, situacion
gue sucede también con el know-how, pero se diferencian en cuanto a que cuando solo
se transfiere know-how se transfiere la técnica para que el adquirente la lleve a cabo por
sus propios medios, si requiere de aplicacion practica, ya estariamos sumando el
concepto de asistencia técnica.

Distinto es el caso de la transferencia de know-how complementado con un servicio
tecnoldgico, ya que alli no hay transferencia de intangible, resultando simplemente un
servicio de apoyo, por el cual el proveedor se obliga a realizar una obra que requiere
ciertas competencias pero no se obliga a transferirlas al adquirente.

Campagnale, Catinot y Parrondo (*') afirman que mientras el derecho de autor
protege Unicamente la obra creada, es decir la expresion material y visible de una idea o
pensamiento, la proteccion juridica del know how implica resguardar, en cierta forma, la
propia idea creadora.

1.5. Relacién de empleo y derechos de autor protegidos

A continuacioén, efectuaremos un breve comentario referido a los descubrimientos e
invenciones personales del trabajador, los cuales estan regulados en los articulos 82 y 83
de la ley de contrato de trabajo N° 20.744, y que disponen:

Articulo 82 — “Invenciones del trabajador. Las invenciones o descubrimientos
personales del trabajador son propiedad de éste, aun cuando se haya valido de
instrumentos que no le pertenecen.

Las invenciones o descubrimientos que se deriven de los procedimientos
industriales, métodos o instalaciones del establecimiento o de experimentaciones,
investigaciones, mejoras o perfeccionamiento de los ya empleados, son propiedad
del empleador. Son igualmente de su propiedad las invenciones o descubrimientos,
férmulas, disefios, materiales y combinaciones que se obtengan habiendo sido el
trabajador contratado con tal objeto”.

% Screpante, Mirna S., “La transferencia de tecnologia en el impuesto a las ganancias”, La Ley, Practica
Profesional, N° 151, 2011.

17 Campagnale, Norberto, Catinot, Guadalupe y Parrondo, Alfredo, “El impacto de la tributacién sobre las
operaciones internacionales”, La Ley, Buenos Aires, 2000, pag. 373.
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Articulo 83 — “Preferencia del empleador. Prohibicion. Secreto. El empleador debera
ser preferido en igualdad de condiciones a los terceros, si el trabajador decidiese la
cesion de los derechos a la invencion o descubrimiento en el caso del primer
parrafo del art. 82 de esta ley.

Las partes estan obligadas a guardar secreto sobre las invenciones o
descubrimientos logrados en cualquiera de aquellas formas”.

El primer parrafo del articulo 82, nace del derecho de propiedad contenido en el
articulo 17 de la Constitucion Nacional, el cual es inviolable, es decir que ni el Estado, ni
los particulares pueden privar en forma arbitraria a una persona de su propiedad o
restringir ese derecho irrazonablemente, excepto que exista una causa legal o un proceso
judicial que asi lo declare.

Sobre el particular, Diaz (*®) sostiene que, en materia de invenciones realizadas por
el trabajador, se puede vislumbrar un terceto de posibilidades. Por un lado, las
invenciones por el trabajador cuando él ha sido contratado para realizar las tareas
investigativas y de desarrollo, las cuales reciben el nombre de "invenciones de servicio
absoluto". Estas se encuentran reguladas en el articulo 10 de la ley 24.481. Las
"invenciones relativas" son las que se desarrollan en el ambito del empleador, por el
trabajador que, sin estar obligado por contrato, unié datos, equipos y recursos
economicos otorgados por el empleador. Y, finalmente, se encuentran las llamadas
"invenciones libres", que son realizadas por el trabajador que las cred, sin estar obligado
y sin la utilizacion de medios suministrados por el patrono.

Como contrapartida de las obligaciones del empleador se encuentran los derechos
del trabajador y uno de ellos es el deber de prestar su propiedad sobre los
descubrimientos o inventos o sobre una mayor retribucion. El principio es que las
invenciones son del trabajador aunque utilice elementos ajenos, salvo que haya sido
contratado para ello o haya utilizado conocimientos o medios adquiridos con anterioridad
por el empleador.

Si el trabajador no es el titular, la titularidad es del empleador, y si el opus excede el
objeto del contrato, debe abonar una remuneraciébn complementaria, 0 si es una
derivacion de procedimientos anteriores, una compensacion economica justa (articulo 10,
ley 24.481) y si el empleador cede la explotacion del invento, debe compartir en partes
iguales su titularidad con el trabajador.

Si hubiere desacuerdo en cuanto a la compensacion, se puede recurrir al INPI, y en
caso de que el trabajador no la considerara equitativa resultara apelable ante la justicia
federal en lo civil y comercial (de acuerdo a lo establecido por el decreto reglamentario
260/1996).

18 Diaz, Jorge D., “Invenciones del trabajador. Particularidades de los arts. 82 y 83, Ley de Contrato de
Trabajo”, Abeledo Perrot, RDLSS, 2013-5-439, 1 de marzo de 2013.
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2. EVOLUCION Y MARCO LEGISLATIVOS

EN ARGENTINA

2.1. Régimen legal de la propiedad intelectual

El sustento de la ley de propiedad intelectual N° 11.723 esta reconocido por la
Constitucion Nacional en el articulo 17, el cual estatuye que "Todo autor o inventor es
propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde
la ley".

El reconocimiento a los autores de un derecho de propiedad sobre sus obras,
esencial e inequivoco, semejante al derecho de dominio sobre las cosas materiales, y su
inclusiébn en nuestra Constitucion Nacional entre los derechos fundamentales del
individuo —que no son una simple creacion de la ley sino que pueden y deben ser
reconocidos sin que sea necesaria su reglamentacion—permiti6 que los tribunales
aplicaran el derecho de autor alun antes de dictarse una ley especifica sobre la
materia.(*°)

La primera ley sancionada en la Republica Argentina sobre derechos de autor es la
namero 7092 promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional el 23 de septiembre de 1910 y
publicada en el Boletin Oficial el 24 de septiembre del mismo afio.

Actualmente rige la ley 11.723 promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional el 28 de
septiembre de 1933 y publicada en el Boletin Oficial el 30 de septiembre del mismo afio.

Originalmente, el organismo encargado de dar cumplimiento a los objetivos
establecidos en el régimen legal de la propiedad intelectual, en el marco de la categoria
de derechos de autor, fue el "Registro de Propiedad Intelectual”. Luego, por el decreto
800/1971 (B.O. 08/08/1972), su denominacién se cambi6 por la de "Direccién Nacional
del Derecho de Autor", que rige en la actualidad. Sin embargo, dicha norma fue derogada
por el decreto 2137/1983 (B.O. 01/09/1983), el cual continda vigente, y establece:

“DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

"Unidad Sustantiva"

MISION

Entender en la organizacion y funcionamiento del Registro de Derechos de Autor, a
fin de dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el régimen legal de la
propiedad intelectual.

FUNCIONES

1) Entender en el registro de obras cientificas, literarias, artisticas y de

publicaciones periddicas protegidas por el régimen de la propiedad intelectual, en la
resolucion de oposiciones a obras inscriptas o en tramite y en la inscripcién de

¥ Villalba, Carlos A. y Lipszyc, Delia, “El derecho de autor en la Argentina, 22 edicion”, Buenos Aires, Ed. La
Ley, 2009, pag. 3.
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editoriales, convenios y otros actos juridicos.

2) Inspeccionar editoriales a fin de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones
interpuestas a las mismas.

3) Entender en la realizacion de estudios sobre aplicacion de normas relacionadas
con regimenes de derecho de autor, compilacién de estadisticas sobre la actividad
registral y en la edicion de publicaciones sobre estos temas.

4) Asesorar a autoridades nacionales, provinciales, municipales e instituciones
internacionales en materias relacionadas con el derecho de autor y entender en la
atencion de las relaciones institucionales de la reparticion.”

2.1.1. Ley 7092 (*°)

La primera ley sobre la materia se sanciona en 1910, con apremio, estimulada por
una motivacion politica. Con ocasion de las fiestas del centenario de la Revolucién de
Mayo, entre otras personalidades de relieve internacional llegé al pais como invitado de
honor el politico y escritor francés Georges Clemenceau. En esos momentos, una
compainiia francesa estaba representando en el teatro Moderno de la ciudad de Buenos
Aires la comedia “El velo de la felicidad” escrita por Clemenceau, lo cual fue advertido por
éste asi como la carencia de una ley que protegiera a las obras literarias y artisticas; ello
condujo a que, sobre la base de un proyecto presentado el 24 de agosto de 1910 por los
diputados Carlos Carlés y Manuel Carlés, el Congreso Nacional dictara la ley 7.092, que,
por carecer de sanciones penales, resultod inocua y dejé las cosas en el estado en que
estaban. La reforma parcial introducida por la ley 9.510 nada aportd al respecto. (**)

2.1.2. Ley 11.723 y sus modificatorias

Estuvo precedida por varios proyectos, entre los cuales cabe mencionar
especialmente los presentados al Congreso Nacional en 1925 por el entonces diputado
Matias G. Sanchez Sorondo (luego senador) y en 1932 por el diputado Roberto J. Noble.
En 1933 se formé una Comisién Parlamentaria Especial, bicameral, encargada de
estudiar el proyecto de ley sobre propiedad literaria, cientifica y artistica, integrada por los
senadores Sanchez Sorondo (presidente) y Mario Bravo, y por los diputados Noble,
Ramon G. Loyarte y Silvio L. Ruggieri. El proyecto fue tratado y aprobado primero por la
Camara de Senadores (18-9-1933) y luego por la de Diputados (25-9-1933) y sancionado
como ley 11.723 “sobre régimen legal de la propiedad intelectual”, promulgada por el
Poder Ejecutivo Nacional el 28 de septiembre de 1933 y publicada en el Boletin Oficial de
30 de septiembre de ese mismo afio. Si bien esta ley es conocida como ley de “propiedad

2| ey 7092: sancién 16-09-1910, promulgacion 23-09-1910, B.O. 24-09-1910.
2 villalba, Carlos A. y Lipszyc, Delia, “El derecho de autor en la Argentina, 22 edicion”, Buenos Aires, Ed. La
Ley, 2009, pags. 6y 7.
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intelectual”, su contenido se dirige a regular concretamente los derechos de autor de
obras cientificas, literarias y artisticas. (**) Su reglamentacién, bajo el Decreto
41.223/1934, fue sancionada el 3 de mayo de 1934 y publicada en el Boletin Oficial el 7
de mayo de ese mismo afio.

Fue una ley que los autores buscaban desesperadamente, porque la utilizaciéon que
se hacia de sus obras era dramatica. Entonces existian ediciones apbcrifas e
impresiones ilegales de libros, y ediciones falsificadas de obras musicales, que corrian
por todo el pais.

La aparicion tardia de la ley 11.723 se compensoé por el poder de recuperacioén del
tiempo dilapidado a través de la capacidad para llenar el vacio autoral, que hasta el afo
de su promulgacién, venia prolongandose desde 1810.

A partir de la ley comienzan a consolidarse las sociedades autorales, que tienen
una gran relevancia como organismo de control. El derecho de autor es imposible de
controlar sin la existencia de un organismo que se ocupe de ello. (¥)

La ley 11.723, incluye dentro del concepto de propiedad intelectual —conforme al articulo
1°- a las obras cientificas, literarias y artisticas, las cuales “...comprenden los escritos de
toda naturaleza y extension, entre ellos los programas de computacion fuente y objeto;
las compilaciones de datos o de otros materiales; las obras dramaticas, composiciones
musicales, dramatico-musicales; las cinematograficas, coreogréaficas y pantomimicas; las
obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura; modelos y obras de arte o ciencia
aplicadas al comercio o a la industria; los impresos, planos y mapas; los plasticos,
fotografias, grabados y fonogramas, en fin, toda produccion cientifica, literaria, artistica o
didactica sea cual fuere el procedimiento de reproduccién.” Pues, esta norma, utiliza el
método enunciativo para definir los conceptos de obras literarias, artisticas y cientificas,
amparando toda creacion del espiritu aunque no esté expresamente mencionada.

Téngase presente que lo que esta protegido por esta ley es la obra, no la idea; es
decir que, lo que no debe imitarse es la obra que materializa las ideas, pero no éstas.

En otro orden, nuestra jurisprudencia tiene dicho que es principio reiteradamente
sentado que el derecho de autor no nace por el solo hecho del registro, sino que
—ademas de este requisito administrativo— la obra debe constituir la creacion intelectual y
original que requiere la ley especifica, pues este elemento constituye una exigencia de
cumplimiento indispensable para la procedencia del amparo legal. (**)

El segundo parrafo del articulo 1° de la ley 11.723, al establecer que “La proteccion
del derecho de autor abarcara la expresion de ideas, procedimientos, métodos de
operacion y conceptos matematicos pero no esas ideas, procedimientos, métodos y

conceptos en si”, da cuenta, justamente, de que el objeto del derecho de autor es la obra
propiamente dicha, la exteriorizacion de la idea de una forma inteligible y palpable.

2 Villalba, Carlos A. y Lipszyc, Delia, “El derecho de autor en la Argentina, 22 edicion”, Buenos Aires, Ed. La
Ley, 2009, pags. 7y 8.

= Salvat, Taleva, “Derechos de autor”, Buenos Aires, Valletta Ediciones, 1997, pags. 9y 10.

24 CNCivComFed, Sala Il 29/12/81, JA, 1983-1-218. Citado por Farina, Juan M., “Contratos comerciales
modernos. Modalidades de contratacion empresaria, 32 ed.”, Astrea, 2005, volumen 2, pagina 330.
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En lo referente a los titulares del derecho de autor, el articulo 4° de la legislacion
nacional vigente, estatuye:

“Son titulares del derecho de propiedad intelectual:

a) El autor de la obra;

b) Sus herederos o derechohabientes;

c) Los que con permiso del autor la traducen, refunden, adaptan, modifican o
transportan sobre la nueva obra intelectual resultante.

d) Las personas fisicas o juridicas cuyos dependientes contratados para elaborar
un programa de computacién hubiesen producido un programa de computacion en

el desempefio de sus funciones laborales, salvo estipulacion en contrario.” (Inciso
d) incorporado por art. 2° de la ley N° 25.036 B.O. 11/11/1998)

En relacién con los autores extranjeros, el articulo 13 de la ley 11.723 establece
gue todas sus disposiciones —excepto las del articulo 57— son aplicables a las obras
cientificas, artisticas y literarias, publicadas en paises extranjeros, siempre que
correspondan a naciones que poseen normas de reconocimiento de la propiedad
intelectual.

La ley de propiedad intelectual ha sido objeto de varias reformas parciales por las

normas que detallamos a continuacion (*):

» Decreto — ley 12.063/57 (B.O. 11/10/1957) — Madifica los articulos 5, 8, 30, 59 y
84.

= Decreto — ley 1224/58 (B.O. 14/02/1958) — Crea el Fondo Nacional de las Artes
con sede en Buenos Aires. Deroga la ley 12.227 y los articulos 69 y 70 de la ley
11.723.

» Ley 17.567 (B.O. 12/01/1968) — Modifica los articulos 73 y 74 elevando las multas
alli establecidas e introduce el articulo 74 bis que tipifica el delito de falsa
atribucion de autoria, que fue posteriormente derogado por ley 20.509,
restablecido por ley 21.338 vy, finalmente, derogado por ley 23.077.

= Ley 17.753 (B.O. 03/06/1968) — Modifica el articulo 36.

= Ley 18.453 (B.0O. 01/12/1969) — Agrega la tercera parte del articulo 36.

= Ley 20.098 (B.O. 23/01/1973) — Modifica el parrafo final (tercera parte) del articulo
36 de laley 11.723 (texto segun Ley 11.753).

» Ley 23.741 (B.O. 25/10/1989) — En el articulo 1° sustituye la expresion “discos
fonograficos” por “fonogramas” e introduce el articulo 72 bis que tipifica el delito
de pirateria fonografica.

=  Ley 24.249 (B.O. 17/11/1993) — Modifica del articulo 34.

= Ley 24.286 (B.O. 29/12/1993) — Modifica montos minimo y maximo de las penas

5 Fuente: www.infoleg.gov.ar. Situacion al 30 de noviembre de 2014.
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de multa establecidas por los articulos 73y 74.
= Ley 24.870 (B.O. 16/09/1997) — Modifica los articulos 5 y 84.

= Ley 25.006 (B.O. 13/08/1998) — Sustituye el articulo 34 de la ley 11.723
modificada por su similar 24.249, en relacion a obras fotograficas y
cinematograficas. Incorpora una disposicion transitoria.

= Ley 25.036 (B.O. 11/11/1998) — Modifica los articulos 1, 4, 9 y 57 e incorpora el
articulo 55 bis a la ley 11.723 — Protecciéon de la Propiedad intelectual de los
programas de computacion objeto y fuente-.

= Ley 25.847 (B.O. 06/01/2004) — Sustituye el articulo 20.

» Ley 26.285 (B.O. 13/09/2007) — Exime del pago de derechos de autor a la
reproduccion y distribucién de obras cientificas o literarias en sistemas especiales
para ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas.

= Ley 26.570 (B.O. 14/12/2009) — Incorpora el articulo 5° bis.

2.2. Convenios internacionales sobre proteccién de los derechos intelectuales

Dos razones fundamentales pueden aducirse en general para explicar la necesidad
de que los paises promulguen leyes de proteccion de la propiedad intelectual. En primer
lugar, a fin de amparar en las leyes los derechos morales y patrimoniales de los
creadores respecto de sus creaciones y los derechos del publico para tener acceso a las
mismas. En segundo lugar, con miras a promover la creatividad y a los fines de la
difusién y la aplicacién de los resultados de la misma, asi como para fomentar las
practicas comerciales leales que contribuyan a su vez al desarrollo econémico y
social.(*®)

La adhesion y ratificacion a diversos acuerdos y convenios internacionales, tiene
por objeto principal el fomento de la proteccién de la propiedad intelectual a nivel mundial
mediante mecanismos de cooperacion y colaboracion entre los distintos Estados.

La Republica Argentina, mediante la ley 22.195 de 1980, se adhiri6 a tres convenios

internacionales referidos a la proteccion de los derechos intelectuales:

» El“Convenio que establece la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual”

» El acta del “Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial”

» El acta del “Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y
Artisticas”

Ademas, la Argentina se ha adherido a la Convencién de Ginebra de 1952
(ratificada por decreto ley 12.088/57); al Acta de Bruselas en 1948 (ley 17.251); al
Convenio para la proteccion de los productores de fonogramas contra la reproduccién no
autorizada, celebrado en Ginebra en 1971 (ley 19.963); a la Convencion de Roma en

% Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual, “Principios basicos del derecho de autor y los derechos
conexos”. http://www.wipo.int/export/sites/wwwi/freepublications/es/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf
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1961 (ley 23.921) y a los Acuerdos sobre aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC (ley 24.425).

2.2.1. Convenio que crea la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual

Los organismos intergubernamentales vinculados con las Naciones Unidas en
virtud de acuerdos especiales son organizaciones separadas y autdnomas que colaboran
con aquéllas y entre si por conducta del mecanismo de coordinacion de Consejo
Econdmico y Social. Uno de los organismos especializados, es la Organizacién Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI).

La OMPI es una organizacion internacional cuya finalidad es velar por la proteccion
de los derechos de los creadores y propietarios de activos de propiedad intelectual en
todo el mundo y porque los inventores y autores sean objeto del debido reconocimiento y
retribucién por su ingenio y creatividad. Su misién es desarrollar un sistema de propiedad
intelectual internacional, que sea equilibrado y accesible y recompense la creatividad,
estimule la innovacion y contribuya al desarrollo econémico, salvaguardando a la vez el
interés publico. Sus principales objetivos son:

» Preservar e incrementar el respeto de la propiedad intelectual en el ambito
internacional.

= Contribuir a la proteccién de la propiedad intelectual.

» Estimular la concertacion de nuevos tratados y colaborar en la preparacion de las
leyes nacionales.

» Prestar asistencia técnico-juridica a los paises en desarrollo.

*» Promover la aceptacion mas amplia de los tratados vigentes y su revision.

» Estimular la actividad creadora, facilitando la transferencia de tecnologia y la
difusién de obras literarias y artisticas.

La OMPI tuvo su origen en el Convenio de Paris de 1883 para la Proteccion de la
Propiedad Intelectual y en el Convenio de Berna de 1886 para la Proteccion de las Obras
Artisticas y Literarias.

El Convenio mediante el cual se cre6 la OMPI fue firmado en la Conferencia
celebrada en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y entr6 en vigencia en el afio 1970. Se
establecié con el mandato de los Estados miembros de fomentar la proteccién de la
propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperacién de los Estados y la
colaboracién con otras organizaciones internacionales. El 17 de diciembre de 1974, se
transformd en un organismo especializado del sistema de organizaciones de las
Naciones Unidas. Tiene su sede en la ciudad de Ginebra (Suiza).
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2.2.2. Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial

Este Convenio fue firmado en Paris el 20 de marzo de 1883 y fue objeto de
sucesivas revisiones: en Bruselas el 14 de diciembre de 1900; en Washington el 2 de
junio de 1911; en La Haya el 6 de noviembre de 1925; en Londres el 2 de junio de 1934;
en Lisboa el 31 de octubre de 1958; y en Estocolmo el 14 de julio de 1967. Mediante este
Convenio, se procura la proteccién internacional de los derechos intelectuales aplicados a
la industria y el comercio. Ha tratado de instrumentar un régimen de proteccién
internacional a fin de evitar la “pirateria” en este terreno.

La Convencion de Paris fue incorporada a nuestra legislacion con la sancién de la
ley 17.011 (B.O. 17/11/1966). Cuando la Argentina se adhirié a la Convencién de Paris, lo
hizo respecto del texto de Lisboa (1958). En 1980, la Republica Argentina promulga la ley
22.195, que aprobé los articulos 13 a 30 de la versién de Estocolmo (1967) y no los
articulos 1° al 12 de dicha version, conforme a lo permitido por el articulo 20.1.b.i del
Convenio de Paris, version Estocolmo.

En 1980, la Corte Suprema, en un fallo muy discutible, sostuvo que la ley 22.195
habia derogado la vigencia de los articulos 1° a 12 del Convenio de Paris, version Lisboa
(1958), que fuera aprobada por la anterior ley 17.011 y que, por tanto, en nuestro pais
s6lo tenian vigencia los articulos 13 a 30 del Convenio, version Estocolmo.

En contra de este criterio, una corriente doctrinal importante sostiene que en
nuestro pais rige el Convenio total: los articulos 1° a 12, en version Lisboa (ley 17.011), y
los articulos 13 a 30, en versién Estocolmo (ley 22.195). (*')

2.2.3. Convenio de Berna para la Proteccidn de las Obras Literarias y Artisticas

En el dltimo cuarto del siglo XIX, en Europa se produjeron grandes polémicas
vinculadas con los movimientos sindicales y los derechos de los trabajadores; en ese
contexto, los trabajadores de la cultura, en especial los escritores y los pintores,
comenzaron a agremiarse al conjuro de las tendencias politicas, al igual que otros
asalariados, forzados a la vez por las necesidades de defenderse de la situaciéon de
expoliacién a la que se encontraban sometidos.

Fregoteados por el escritor Victor Hugo, histéricamente reconocido como el primer
sindicalista de los autores, los representantes de Association Litteraire Internationale, la
Société des gens des lettres y la Boersenverein der deutschen Buchandler, en 1882,
comenzaron en Roma una serie de encuentros destinados, en principio, a la creacién de
un organismo internacional que los representara pero que, en definitiva, sirvié de sustento
al Convenio de Berna. ()

2 Farina, Juan M., “Contratos comerciales modernos. Modalidades de contratacién empresaria, 32 ed.”,
Astrea, 2005, volumen 2, pags. 336 y 337.

2 Goldstein, Mabel, “Derecho de autor y sociedad de la informacion”, Buenos Aires, Ed. La Rocca, 2005,
pagina 73.
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Concluido el 9 de setiembre de 1886, el Convenio de Berna para la proteccion de
las obras literarias y artisticas, otorga un alto nivel de proteccién internacional del derecho
de autor que se fue plasmando a través de las revisiones periddicas mediante las cuales
se perfecciond el sistema juridico que establece entre los Estados Partes —constituidos
en Unidn-y se introdujeron diversas reformas: para proteger nuevas formas de creacion
(obras fotograficas y cinematograficas), ampliar los derechos especificos reconocidos a
los autores (a medida que surgieron y se desarrollaron nuevas técnicas de utilizacion y de
difusion de las obras), elevar los criterios minimos de proteccion (supresion de
formalidades, plazos minimos de proteccién), uniformar la reglamentacién convencional,
efectuar una reforma organizativa y estructural, y establecer disposiciones particulares
para los paises en desarrollo.

El Convenio fue objeto de cinco revisiones (Berlin, 1908; Roma, 1928; Bruselas,
1948; Estocolmo, 1967; y Paris, 1971) —y de tres complementos (Paris, 1896; Berna,
1914; y Ginebra, 1979)-. Sujetas al consentimiento unanime de los paises que componen
la Unién (art. 17 del Acta originaria de Berna), esas revisiones fueron previstas por el
Convenio desde su origen; marcaron las etapas sucesivas del Convenio y han sido una
de las principales razones de su perdurabilidad como instrumento convencional basico de
la proteccién internacional del derecho de autor. (*°)

Mediante la ley 25.140 (*), y de acuerdo con la redaccion del Convenio de Berna
segln su Ultima revisién en 1971, Argentina adhiri6é por segunda vez al mismo, como uno
mas del centenar de paises de los cinco continentes que son sus Estados parte.

2 Villalba, Carlos A.; Lipszyc, Delia. “El derecho de autor en la Argentina, 22 edicion actualizada”, Buenos
Aires, Ed. La Ley, 2009, pagina 648.

%0 Esta Ley reemplazé a las leyes 17.251 y 22.195, anteriores instrumentos de ratificacién del Convenio de
Berna.
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3.1. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

3.1.1. Evolucion legislativa

El punto de inicio de la exencion de derechos de autor (*) fue en el articulo 45 de la
ley 12.345, de presupuesto de la administracion nacional para el afio 1937, mediante el
cual se dispuso incluir a la entonces ley 11.682 (*%) (art. 5°, inc. j.), de impuesto a los
réditos, en cuanto a exenciones, el siguiente texto: “Los derechos amparados por la ley
11.723, de propiedad intelectual, cuando el impuesto incida directamente sobre los
titulares enumerados en el art. 4° de la misma”. Pues, la norma asi incorporada no
incluy6, en sus origenes, limite cuantitativo alguno y, al no distinguir, también regia para
extranjeros.

Con posterioridad, después de doce afios de vigencia de dicho impuesto, fue con el
decreto ley 18.229, del 31 de diciembre de 1943, que la exencién se otorgd para los
derechos de autor, en la parte que no excedan de m$n 6.000 por afio fiscal. En lo
sucesivo, esa cifra fue objeto de modificacion por sucesivas leyes: 14.393, del 22 de
diciembre de 1954; 15.273, del 15 de febrero de 1960; y 18.573, del 30 de enero de 1970.

Al respecto, la Exposicion de motivos del decreto ley 18.229/1943 sefial6: “La
exencion contenida en la ley en vigencia alcanza a la totalidad de los derechos de
propiedad intelectual percibidos por los titulares enunciados en el articulo 4 de la ley
11.723". Asimismo, sobre la limitaciéon de la exencién a los derechos de autor, agrego:
“Como puede notarse el objeto de esta modificacion estriba en garantizar el beneficio que
comporta la exencién al auténtico autor; asi como también razones de justicia impositiva,

3L Al ser debatida la inclusion de esta exencion, los senadores destacaron la forma en que los productores
intelectuales y artisticos obtienen o procuran obtener de sus obras los recursos necesarios para vivir, lo que
los diferencia de los profesionales que ejercen un oficio por cuenta propia o prestan servicios a cambio de
una retribucion e hicieron hincapié en que “La Constitucion Nacional establece expresamente, entre los fines
del Estado argentino, el fomento de las ciencias y las artes. Consecuentemente con esa orientacion
fundamental el Honorable Senado vot6 por unanimidad, la ley 11.723, de propiedad intelectual. Y completaria
su obra sancionando ahora la exencién del impuesto a los réditos a los artistas y escritores”.

Asi fue que el Senado aprobd la norma incluyendo entre las exenciones al impuesto a los réditos a “Los
derechos amparados por la ley 11.723 de propiedad intelectual” (Diario de Sesiones de la Camara de
Senadores, afio 1936).

Sin embargo, en la Camara de Diputados, el diputado Ghioldi planted la reforma del citado articulo por
entender que la disposicién sancionada por el Senado era demasiado amplia porque “no s6lo comprende a
los productores, a los trabajadores intelectuales, a los obreros de la cultura sino que también viene a
beneficiar a los que adquieran obras y las editan por cuanta propia. A los que comercian con ellas. Ese no es
el propdsito de la ley”. Por ello propuso modificarla de manera que sus beneficios alcanzaran a los derechos
amparados por la ley, nimero 11.723, de propiedad intelectual cuando el impuesto incida directamente sobre
los titulares enumerados en el articulo 4° de la misma” y agregé “es decir, sobre los productores o sobre sus
derechohabientes en caso de fallecimiento”. (Diario de Sesiones de la Camara de Diputados, afio 1936). La
modificacion propuesta por la Camara de Diputados fue finalmente aceptada por el Senado y la ley 12.143 -
de Impuesto a las ventas de mercaderias- quedo redactada en esos términos.

32 El Congreso aprobo el 30 de diciembre de 1932 el proyecto, que se convirtié en ley 11.682, promulgada por
el Poder Ejecutivo el 4 de enero de 1933.
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gravar los citados derechos en cuanto exceden de cierto limite razonable, como lo es la
suma establecida como base”.

Luego, con la sancion de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias, también fue
fijado un monto maximo de exencién de $30.000 por afio fiscal. Sin embargo, el mismo
fue eliminado afios mas tarde por la ley 21.481 (vigente para personas fisicas y
sucesiones indivisas a partir del 01/01/1976 y para sociedades que cierren sus ejercicios
sobre la base de balances comerciales a partir de los cerrados desde el 30/04/1976, y
hasta 1995), modificando asi el art. 20, inc. j) de la ley 20.628 por el siguiente: "Las
ganancias provenientes de la explotacion de derechos de autor y las restantes ganancias
derivadas de derechos amparados por la ley 11723, siempre que el impuesto recaiga
directamente sobre los autores o sus derechohabientes y que las respectivas obras sean
debidamente inscriptas en la Direccion Nacional del Derecho de Autor. Esta exencién no
sera de aplicacion para beneficiarios del exterior". Sobre el mismo, Reig (*°) sostiene: “La
exencion cubre ahora, sin diferenciacion alguna, las ganancias provenientes de la
explotacion de derechos de autor y las restantes ganancias derivadas de derechos
amparados por la ley 11.723. En contraste con esta ampliacion, que elimina todo limite en
el monto deducible, se generaliza la exigencia de que el impuesto recaiga directamente
sobre los autores o sus derechohabientes; por otro lado se mantiene la condicién de la
inscripcion de las obras en el registro nacional respectivo. Otra innovacion deriva de la
ultima frase del inciso j), que niega la exencion a beneficiarios del exterior”.

Asimismo, la ley 21.481 ha introducido la presuncion de la ganancia neta del actual
articulo 93, inc. b); momento en el cual se diferenci6 el tratamiento a asignar a los pagos
en concepto de derechos de autor que tuvieran como destinatarios a beneficiarios del
exterior, respecto de los residentes en el pais —extendiendo a los titulares extranjeros, por
via distinta de la exencién, los beneficios otorgados a los autores locales por el articulo
20 inc. j)—, incorporando la siguiente disposicion:

Art. 100 - "Cuando se paguen a beneficiarios del exterior sumas por los conceptos
gue a continuacién se indican, se presumira ganancia neta, sin admitirse prueba en
contrario:

... b) El veinticinco por ciento (25%) de los importes pagados cuando se trate de la
explotacion en el pais de derechos de autor, siempre que las respectivas obras
sean debidamente inscriptas en la Direccion Nacional del Derecho de Autor".

No deja lugar a dudas que para la ley 21.481 toda suma pagada al exterior, en
concepto de derecho de autor, quedaba sujeta a la presuncién del 25% de ganancia neta
de fuente argentina, sin interesar la calidad o condiciéon del beneficiario titular del
derecho. Asimismo, ésta fue la interpretacion confirmada por la Sala A del Tribunal Fiscal
de la Nacion en la causa “Emi Odeon”, en su sentencia del 31 de agosto de 1987.

3 Reig, Enrique J., actualizado por Gebhardt, Jorge, Malvitano, Rubén H. Impuesto a las Ganancias, 11°
edicién. Buenos Aires, Ediciones Macchi, 2006.
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Con motivo de la reforma que se introdujo a la ley del impuesto a las ganancias por
la ley 21.481, en el mensaje que acompafd al proyecto de ley se expresé: "Se ha
considerado asimismo la incidencia del impuesto con respecto a ganancias que
provienen de actividades que representan manifestaciones de cultura. Asi, se han
eximido integramente los beneficios provenientes de derechos amparados por la ley
11.723 con referencia a los autores y sus derechohabientes, siempre que se trate de
personas residentes en el pais. Esta medida se fundamenta en el hecho de que en
general se trata de ganancias de caracter erratico, que no obstante provenir de una
fuente permanente, se producen a intervalos irregulares y en forma bastante aleatoria. En
cuanto a las ganancias que obtengan beneficiarios del exterior por la explotacion en el
pais de derechos de autor, o cuando se trate de artistas contratados por el Estado o por
instituciones que no persigan fines de lucro, se propone disminuir la tasa efectiva que
recae sobre las mismas, atendiendo a razones de promocioén artistica y cultural. Ademas,
interesa al pais poner a las editoriales locales en condiciones de competir en el mercado
de libros en el ambito de los paises de habla espafiola, evitando que los autores prefieran
otras plazas por razones impositivas 0 que los editores, al tener que cargar con el
impuesto, vean incrementados sus costos en forma tal que les impida competir".

Para alguna doctrina (**), el parrafo se referia a la incidencia impositiva de ciertas
actividades culturales y abordaba el tema proponiendo dos medidas. La primera de ellas
era la exencién de derechos amparados por la ley 11.723, con referencia a autores y sus
derechohabientes, cuando son residentes del pais, justificada por el caracter erratico de
tales ganancias. Esa consideracion implico la continuidad de las razones que en su
momento inspiraron la exencién para el pago del impuesto a los réditos obtenidos por
artistas y escritores, reconocida por la ley 12.345, para completar el fomento de la
produccion intelectual consagrado en la ley 11.723, segun explican los antecedentes
parlamentarios de la sancion del art. 45 de la ley 12.345 en el afio 1936, al incorporar la
exencion.

La segunda medida implicé la disminucion de la tasa efectiva del impuesto sobre la
explotacion, en el pais, de derechos de autor, con el objeto de facilitar el acceso a las
artes y a la cultura del exterior, siendo para ello necesario evitar el encarecimiento de los
costos de acceso a las obras que las exponen. El mensaje puso énfasis en la necesidad
de facilitar a la industria editorial del pais la posibilidad de competir en el mercado de
libros de lengua espafiola. Con esta norma no se trataba de alentar la produccidn artistica
y cultural en el suelo argentino y otorgar un trato preferente en cabeza del autor, sino
alentar el consumo de manifestaciones culturales producidas en el exterior, para evitar
que el tributo incidiera en el precio que los argentinos debian pagar para gozar de tales
expresiones. A su vez, como ha quedado muy claramente explicitado, se pretendié
beneficiar a la industria editorial local y asi impedir que mayores tasas de retencion la
colocaran en condiciones competitivas desfavorables frente a otras importantes plazas de
habla espafiola.

3 Goldemberg, Cecilia E., “Impuesto a las ganancias sobre pagos por derechos de autor”, Buenos Aires, Ed.
La Ley, Periodico Econdmico Tributario N° 177, 2005.
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Otra parte de la doctrina (**), no comparte esta opinién, en cuanto sostiene que el
objeto de las normas de marras fue alentar el consumo de manifestaciones culturales
producidas en el exterior. Cabe advertir que si bien la nota acompafatoria de la ley se
sefialaba que uno de los objetivos de la reforma era “(...) poner a las editoriales locales
en condiciones de competir en el mercado de libros en el ambito de los paises de habla
espafiola (...)", ello no implica en modo alguno que tales razones hayan sido las mismas
que justificaron la sancion del articulo 20, inciso j), a cuyos requisitos se remite
expresamente al articulo 93, inciso b). Es decir, las razones mencionadas por la citada
doctrina sélo justificaron la reduccién de la tasa efectiva aplicada a dichos pagos, mas no
el tratamiento diferencial en si.

Luego, la reforma introducida por la ley 22.438 (B.O. 27/03/1981), incorporé una
frase al articulo 20, inc. j), restringiendo el alcance de la exencién impositiva, agregando
determinados supuestos de explotacion de derechos de autor e incorporando el requisito
de que no se trate de ganancias recibidas por un locador de "obras por encargo”,
guedando redactado de la siguiente manera: “Las ganancias provenientes de la
explotacion de derechos de autor y las restantes ganancias derivadas de derechos
amparados por la ley 11723, siempre que el impuesto recaiga directamente sobre los
autores o sus derechohabientes, que las respectivas obras sean debidamente inscriptas
en la Direccion Nacional del Derecho de Autor, que el beneficio proceda de la
publicacion, ejecucion, representacion, exposicion, enajenacion, traduccion u otra forma
de reproduccién y no derive de obras realizadas por encargo o que reconozcan su origen
en una locacién de obra o de servicios, formalizada o no contractualmente. Esta exencién
no sera de aplicacién para beneficiarios del exterior”. Tales enriquecimientos, toda vez
que derivan del ejercicio de una profesion liberal o de un oficio, se hallarian gravados por
la cuarta categoria del impuesto, sin gozar de franquicia exentiva alguna (segun nota al
Poder Ejecutivo, acompafiada junto al proyecto de ley).

Correlativamente, se agregaron al actual articulo 93, inc. b), los mismos requisitos
sin alterar la esencia que en su concepcion original tiene dicha normativa:

Art. 86, inc. b) — “El veinte y cinco por ciento (25%) de los importes pagados cuando
se trate de la explotacion en el pais de derechos de autor, siempre que las
respectivas obras sean debidamente inscriptas en la Direccion Nacional del
Derecho de Autor y que los beneficios se originen en los supuestos previstos por el
inciso j) del articulo 20 de esta ley y se cumplimenten los requisitos previstos en el
mismo”.

Esta disposiciébn se ha mantenido sin modificaciones, excepto en la parte del
porcentaje de presuncién de ganancia neta de fuente argentina, elevandose de 25% a
35%.

® Fraga, Diego, “Los pagos a personas juridicas del exterior por la explotacién en el pais de derechos de
autor: polémica por su tratamiento en el impuesto a las ganancias”. Revista Argentina de Derecho Tributario,
Universidad Austral Facultad de Derecho, Buenos Aires, Ediciones Rap, afio 4, N° 14, abril-junio de 2005.

28



3. TRATAMIENTO IMPOSITIVO

Posteriormente, con la sancion de la ley 24.698 (B.O. 27/09/1996), en vigor a partir
del periodo fiscal del afio 1996, inclusive, se establecié el maximo de la exencion, por
cada periodo fiscal, en la suma de $10.000, sin haber sido, desde entonces, revisada.

3.1.2. Sujetos del pais
El articulo 20, inciso j), de la ley del impuesto a las ganancias establece que:

“Estan exentos del gravamen... Hasta las suma de DIEZ MIL PESOS ($10.000) por
periodo fiscal, las ganancias provenientes de la explotacién de derechos de autor y
las restantes ganancias derivadas de derechos amparados por la Ley N° 11.723,
siempre que el impuesto recaiga directamente sobre los autores o
derechohabientes, que las respectivas obras sean debidamente inscriptas en la
DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, que el beneficio proceda de
la publicacidn, ejecucion, representacion, exposicién, enajenacion, traduccion u otra
forma de reproduccion y no derive de obras realizadas por encargo o que
reconozcan su origen en una locacion de obra o de servicios formalizada o no
contractualmente. Esta exencion no sera de aplicacién para beneficiarios del
exterior.”

Cabe destacar que para los beneficiarios del exterior que perciban ganancias como
derechos de autor, no gozan de esta exencion. Su tratamiento se encuentra legislado en
el inciso b) del articulo 93 de la ley, lo cual sera analizado luego, en el trabajo, con mayor
profundidad.

Al respecto, Baroli, Lopez y Sagaro
para estos sujetos, es la que nos lleva a un tema tributario de gran trascendencia por las

(*®) sostienen que, la negacion de la exencion

connotaciones econémicas que reviste, toda vez que a consecuencia del vertiginoso
proceso de globalizacién econdmica en el que estamos inmersos, cada vez son mas los

flujos de fondos correspondientes a pagos de canones, regalias 0 sumas que en
concepto de derechos de autor son giradas al exterior por empresas locales.

3.1.2.1. Condiciones de la exencién del art. 20, inc. j)

Como mencionaramos en el punto anterior, el articulo 20, inc. j), de la ley del
impuesto a las ganancias, establece la exencion de hasta la suma de diez mil pesos
($10.000) por periodo fiscal, para las ganancias provenientes de la explotacion de
derechos de autor y las restantes ganancias derivadas de derechos amparados por la ley
N° 11.723.

3% Baroli, Maria Inés; Lopez, Gabriela F.; Sagaré, Diana, “El derecho de autor y el Impuesto a las Ganancias”.
Jornadas Tributarias N° 35 del Colegio de Graduados en Ciencias Econdémicas, Mar del Plata, Buenos Aires,
Noviembre, 2005.
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Es importante precisar que la exencion bajo andlisis es subjetiva o personal, es
decir que estéa vinculada a la persona del perceptor de las ganancias (a diferencia de la
exencion objetiva o real, la cual esta relacionada con la naturaleza del acto productor de
la renta).

Por otra parte, atento a que la ley no establece lo contrario, en caso de que el autor
cumpla con los requisitos exigidos por la normativa, pero supere el limite de $10.000 por
periodo fiscal, la exencién resultara aplicable hasta dicho monto, debiendo ingresar el
importe correspondiente al impuesto a las ganancias por la suma que supere el tope
legal.(*")

Sentado ello, cabe sefialar que de la norma citada, se desprende que para que la
exencion sea aplicable, es necesario que converjan las siguientes condiciones:

1. el impuesto ha de recaer directamente sobre los autores 0 sus
derechohabientes;
(Este requisito sera analizado en el punto 3.1.3.1. Alcance de las expresiones
“autor” y “derechohabiente” de este trabajo.)

2. las obras deben estar debidamente inscriptas en la Direccién Nacional del
Derecho de Autor; (**)

A los efectos de dar cumplimiento con este recaudo, se deberan cumplir los
requisitos exigidos por la citada Direccion —que pueden ser consultados en la
pagina www.jus.gov.ar— de acuerdo al tipo de obra que se pretenda registrar.
Cabe sefalar, que pueden inscribirse las siguientes obras inéditas (aquellas que no
fueron editadas, publicadas o exhibidas, bajo ningin medio) o publicadas:
Cinematograficas — Composiciones Musicales — Compilaciones — Coreografias —
Dibujos — Escritos (libros, folletos, etc.) — Esculturas — Fonogramas — Fotografias —
Mapas — Multimedia — Obras de arquitectura — Obras dramaticas — Pantomimicas —
Pinturas — Planos — Programas de radio — Programas de televisidn — Publicaciones
periddicas — Software — Videogramas. También se registran los contratos referidos
a estas obras. (*°)

3. el titular de los derechos de autor debe ser residente en el pais (no siendo
aplicable la exencidn para beneficiarios del exterior);
Como mencionaramos anteriormente, fue recién con la reforma introducida por la
ley 21.481 a la ley del impuesto a las ganancias (ley N° 20.628) que se establecio
una distincién en cuanto al tratamiento a otorgar a las rentas derivadas de la

% Rena, Maria Mercedes, “El tratamiento de los derechos de autor en el impuesto a las ganancias”, Buenos
Aires, Ed. La Ley, Préctica Profesional N° 13, 29 de junio de 2012.

% El registro se formaliza segun lo fija el articulo 57 y siguientes de la ley 11.723. La inscripcion debe
realizarse con las copias de la obra y un recibo provisorio con los datos, fecha y circunstancias que sirvan
para identificarla. Asimismo corresponde que el editor deposite tres ejemplares de toda obra publicada,
durante los res meses siguientes a su aparicion.

% Rena, Maria Mercedes, “El tratamiento de los derechos de autor en el impuesto a las ganancias”, Buenos
Aires, Ed. La Ley, Préctica Profesional N° 13, 29 de junio de 2012.
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explotacion de derechos intelectuales segun se trate de beneficiarios nacionales o
extranjeros, a cuyo respecto resultan de aplicacién, segln el caso, las presunciones
de ganancia neta previstas en los incisos b) y h) del articulo 93 de la ley del
gravamen.

(Este requisito sera analizado en el punto 3.1.3.2. Rentas obtenidas por personas
juridicas de este trabajo.)

4. el beneficio ha de proceder de la publicacién, ejecucion, representacion,
exposicién, enajenacién, traduccién u otra forma de reproduccion de la
obra;

Este requisito fue incorporado por ley N° 22.438 (B.O. 27/03/1981), con efectos
para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 1981, inclusive.

De conformidad con el articulo 2° de la ley 11.723, el cual establece que "El
derecho de propiedad de una obra cientifica, literaria o artistica, comprende para su
autor la facultad de disponer de ella, de publicarla de ejecutarla, de representarla, y
de exponerla en publico, de enajenarla, de traducirla, de adaptarla o autorizar su
traduccion y de reproducirla en cualquier forma".

5. el beneficio no debe derivar de obras realizadas por encargo, o que
reconozcan su origen en una locacion de obra o de servicios, formalizada
contractualmente, o no.

Este requisito fue incorporado por ley 22.438 (B.O. 27/03/1981), con efectos para
los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 1981, inclusive. El
mensaje ministerial acompafatorio del proyecto de ley aclar6 que el agregado
responde a la necesidad de esclarecer que “la exencién no alcanza a los beneficios
derivados de obras realizadas por encargo o en virtud de locaciones de obras y
servicios, ya que los mismos, por provenir del ejercicio de una profesion liberal u
oficio, se encuentran expresamente gravados por el impuesto como ganancias de la
cuarta categoria. En forma concordante con esta modificacion, en el punto 5 del
proyecto se delimita el tratamiento de esas ganancias cuando las mismas sean
obtenidas por beneficiarios del exterior.”

Con respecto a éste Ultimo requisito, Osler (*°) sostiene que, por un lado, se
fomenta asi la iniciativa personal excluyendo las obras contratadas y, por el otro, se quiso
limitar la exencion al creador intelectual de la obra y no a quien éste preste servicios. Por
su parte, Asorey y Forcada (*') sostienen que tal modificacién tuvo por objeto excluir del
tratamiento exentivo a los beneficios que obtenga el propio autor de la obra si ella fue
motivada en una contraprestacion pecuniaria, confirmando asi la intencién del legislador

40 Osler, Cecilia, “Evolucién del alcance del derecho de autor en el impuesto a las ganancias”, Buenos Aires,
Errepar, Consultor tributario N° 49, marzo 2011.

4 Asorey, Rubén y Forcada, Carlos, “Tributacion de los negocios efectuados por medios electronicos”,
Buenos Aires, Ed. La Ley, 2005, pagina 163. Citado por Rena, Maria Mercedes, “El tratamiento de los
derechos de autor en el impuesto a las ganancias”, Buenos Aires, Ed. La Ley, Practica Profesional N° 13, 29
de junio de 2012.
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de fomentar exclusivamente la creatividad artistica individual dejando de lado los
aspectos comerciales.

Este tipo de contratos son muy habituales en los casos de proyectos de
arquitectura, o en producciones de programas televisivos o cinematograficos, en donde
por lo general el autor tiene un encargo previo y concreto antes de la creacion de la obra,
gue es precisamente el que motiva la invencién.

Asimismo, en la practica muchas veces ciertos escritores son contratados por las
editoriales a fin de que escriban sobre tal o cual tema, fijando un plazo de entrega. En
estos casos es muy comun que el locatario entregue una suma de dinero durante el
periodo previo a la entrega a fin de que el artista pueda "desligarse" de los aspectos
materiales y focalizar su energia en la creacién de la obra encargada. El mismo caso
puede darse en el caso de obras de pintura, escultura, composiciones musicales, etc.

Al respecto, téngase presente lo interpretado por el Grupo de enlace AFIP -
DGI/CPCECABA en la reuniéon del 28/07/2011 (**) en la situacion planteada a
continuacion:

“Una editorial encarga a un autor la realizacién de un libro técnico, que publicara la
misma encontrandose debidamente inscripta en la Direccion Nacional de Derechos
de Autor, existiendo dos opciones para la retribucion:

- Pago unico y definitivo

- Un porcentaje sobre las ventas del libro.

Interpretamos que el ejemplo encuadra dentro de la exencion de derechos de autor
(articulo 20, inciso j)). ¢,Se coincide con esta interpretacion?

Respuesta:

La modalidad de pago no influye a los efectos de determinar si aplica o0 no la
exencion.

Lo que prima a los fines de establecer la misma es que los beneficios no deriven de
obras realizadas por encargo, porque especificamente el inciso j) del art. 20 de la
LIG asi lo dispone, y dependera de quién inscribe la obra en la Direccion Nacional
de Derechos de Autor.”

Con anterioridad a la reforma legal incorporada por la ley 22.438, la autoridad de
aplicacion ya se habia expedido en el Dictamen D.A.T. y J. 16/80 (23/07/1980), en
relacion a la consulta formulada por un profesional de la arquitectura, en el sentido de si
es procedente la exencién prevista en el articulo 20, inciso j), de la ley del impuesto a las
ganancias, por los honorarios que perciba por la ejecucion de un proyecto de edificio, si el
mismo es registrado en la Direccidon Nacional del Derecho de Autor. Concluye que “los
honorarios abonados por el comitente a un arquitecto para la confeccion del proyecto de
una obra, no estan alcanzados por la exencién impositiva consagrada por el articulo 20,

42 Anexo . Comision de enlace AFIP - DGI/CPCECABA. Reunion del 28/07/2011, Practica Profesional 2012-
161, 25, Ed. La Ley.
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inciso j), de la Ley del Impuesto a las Ganancias”, en virtud de que los mismos no se
identifican con las obras intelectuales que protege la ley 11.723.

La linea de argumentacion vertida para llegar a dicha conclusion, basada en pautas
interpretativas, ha sido la siguiente:

“... cuando un arquitecto ejerce en forma liberal su profesion -tal el asunto sobre el
qgue versa el problema planteado- realiza una locacion de obra por encargo de un
tercero, que involucra un proyecto de arquitectura exteriorizado en planos, croquis,
etc., ese comitente tiene derechos sobre el proyecto para la ejecucion de la obra
tenida en vista, pero por expresa disposicion del ya citado articulo 55 de la ley
11.723 no puede enajenarlo, reproducirlo o servirse de él para otras obras. Estos
derechos, segln la norma legal comentada, quedan reservados para su autor.”
“Esto significa que si bien el profesional efectia el proyecto de la obra para el
locatario de la misma, conserva para si la propiedad intelectual del aludido proyecto
en relacion a los terceros ajenos al comitente. En efecto, el contrato suscripto con el
comitente no le impide que pueda registrar su obra intelectual para la posterior
cesion de sus derechos a terceros, y aqui si se podria dar el caso de una
enajenacion de obra intelectual, cuyo resultado estaria alcanzado por la norma
exentiva en andlisis.”

“Sin embargo, esa circunstancia sé6lo podra ocurrir en casos muy especiales en que
la obra en si pueda tener una aplicacion o uso generalizado o contener elementos
gue por su naturaleza, se identifiquen con aquellas obras a las que protege la ley
11.723 de propiedad intelectual. Pero tales hechos no modifican en absoluto el
caracter de honorarios gravados por el impuesto a las ganancias, que tienen
aquellos que son percibidos del locatario de la obra o servicios a que aludiéramos
procedentemente.”

Afios mas tarde, el Organismo Fiscal también se expidié por medio del Dictamen
D.A.L.y T.T. 226/88 (23/11/1988) en un caso en donde el editor era a su vez autor so6lo
de una parte de la publicacién, entendiendo que “...establecido que en la publicacién en
cuestion existe material de autoria del contribuyente, o sea material amparado por la
propiedad intelectual segun el inciso a) del articulo 4 de la Ley N° 11.723, y material con
respecto del cual asume meramente la condicién de editor, queda claro que con relacién
a los primeros juega, en forma excluyente la exencién prevista por el articulo 20 inciso j)
de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Ahora bien; la ley precitada hace alcanzar esa
exencion, en el caso del autor, no sélo a los derechos derivados directamente de la obra,
sino a aquellos que se produzcan con motivo de la explotacion comercial de la misma.
Por ello, de la referida explotacidon de material de propia autoria y del material de autores
extrafios se produciran, respectivamente, ganancias exentas y ganancias gravadas”.

Idéntico criterio adopté el Fisco en el Dictamen D.A.T. 91/07 (20/12/2007) al
entender que, en funcién de lo establecido por el articulo 13 de la ley N° 25.446 de
Fomento del Libro y la Lectura, las rentas provenientes de un sujeto que reviste el doble
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caracter de autor y editor, resultaran exentas del impuesto a las ganancias. Es decir que,
cuando el mismo autor edite y comercialice su propio libro, los resultados provenientes de
la venta del mismo, se encuentran exentos del gravamen.

A través de la ley 25.446 (B.O. 26/07/2001), el Gobierno Nacional procedio a
implementar una politica integral de fomento del libro y la lectura, la cual comprende a la
actividad de creacion intelectual, produccién, edicién y comercializacién del libro.
Especificamente, su articulo 13 dispone que “los autores que editen y/o comercialicen
sus propios libros, quedaran exentos de todo tipo de obligacion tributaria directamente
vinculada con este hecho”.

Un antecedente importante sobre este tema esta constituido por el pronunciamiento
de la Justicia en la causa “Frutos, Pedro c. Gobierno Nacional” (43), en la cual se
analiz6 si la ganancia obtenida por el autor que edita su propio libro estaba exenta en
toda su amplitud, tal como éste lo pretendié. La Camara en lo Contenciosoadministrativo
de la Capital Federal revocé el fallo de la instancia anterior que lo habia favorecido,
entendiendo que correspondia estimar una parte de los beneficios obtenidos por el autor-
editor como atribuible a la calidad de autor, y considerar solamente esa parte exceptuada
del impuesto; ello atento que “la lectura de la discusion parlamentaria que precedié a la
sancion del articulo 45 de la ley 12.345 que incluyé el aludido inciso j), no deja lugar a
dudas de que lo querido por el legislador fue fomentar la produccion intelectual y artistica
en cuanto significa una ‘creacién' propiamente dicha, con prescindencia de los aspectos
comerciales a que la misma da lugar”.

A la luz del texto actual de la norma, el cual alcanza a “la explotacion de derechos
de autor”, podria considerarse improcedente realizar tal discriminacion (*).

Los aspectos mas conflictivos de la aplicacién de la norma bajo analisis se refieren
a dos cuestiones: la delimitacibn de los conceptos de “autor” y de
"derechohabiente”, y el caso en que el titular del derecho sea una persona juridica.
Analizaremos ambos temas, en los siguientes puntos.

3.1.3. Beneficiarios del exterior

El Titulo V de la ley del impuesto a las ganancias —texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones— describe el tratamiento derivado de las ganancias obtenidas por los
beneficiarios del exterior. Esto es, cuando se abonen beneficios netos de cualquier
categoria a sujetos del exterior, corresponde que quien los pague retenga e ingrese a la
Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP), con caracter de pago Unico y
definitivo, el treinta y cinco por ciento (35%) de tales beneficios. En general, la alicuota

43 E| primer fallo es del 10 de junio de 1954, y el de alzada del 16 de abril de 1956, dado por la Camara
Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo de la Capital Federal.

a4 Lorenzo, Armando, Edelstein, Andrés y Calcagno Gabriel, “Impuesto a las Ganancias. Andlisis de las
principales exenciones”, Buenos Aires, Errepar, Doctrina Tributaria Errepar, Tomo XVI, noviembre de 1995.
En el mismo sentido, mas recientemente: Reig, Enrique J. (actualizado por Gebhardt, Jorge y Malvitano,
Rubén H.), “Impuesto a las Ganancias”, 112 edicion. Buenos Aires, Ediciones Macchi, 2006, pag. 315.
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aludida se aplica sobre la ganancia neta presumida para el tipo de renta de que se trate,
de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 91 y 92 de la ley.

Articulo 91, cuarto parrafo: “...Se considerara beneficiario del exterior aquel que
perciba sus ganancias en el extranjero directamente o a través de apoderados,
agentes, representantes o cualquier otro mandatario en el pais y a quien,
percibiéndolos en el pais, no acreditara residencia estable en el mismo. En los
casos en que exista imposibilidad de retener, los ingresos indicados estaran a cargo
de la entidad pagadora, sin perjuicio de sus derechos para exigir el reintegro de

parte de los beneficiarios.”

A su vez, el articulo 93 enumera una serie de presunciones porcentuales que no
admiten prueba en contrario, y que fijan cual es la ganancia de fuente argentina de
acuerdo al distinto origen de las sumas que se remiten al exterior. Es importante sefialar
gue la ley confiere un tratamiento distinto a las rentas pagadas a beneficiarios del exterior
en concepto de regalias por transferencia de tecnologia, derechos de autor en general,
derechos de explotaciéon de fonogramas o peliculas cinematograficas, de software o
asistencia técnica. En el caso particular de los pagos a beneficiarios del exterior de
sumas en concepto de derechos de autor cuando se trate de su explotacién en el pais, el
inciso b) establece lo siguiente:

“Cuando se paguen a beneficiarios del exterior sumas por los conceptos que a
continuacién se indican, se presumira ganancia neta, sin admitirse prueba en
contrario: ...El TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35 %) de los importes pagados
cuando se trate de explotacién en el pais de derechos de autor, siempre que las
respectivas obras sean debidamente inscriptas en la DIRECCION NACIONAL DEL
DERECHO DE AUTOR y que los beneficios se originen en los supuestos previstos
por el inciso j) del articulo 20 y se cumplimenten los requisitos previstos en el
mismo; igual presuncidn regira en el caso de las sumas pagadas a artistas
residentes en el extranjero contratados por el Estado Nacional, provincial o
municipal, o por las instituciones comprendidas en los incisos e), f) y g) del citado
articulo 20 para actuar en el pais por un periodo de hasta DOS (2) meses en el afio
fiscal.”

La tasa efectiva producto de la alicuota del 35% sobre una ganancia neta presunta
del 35%, alcanza el 12,25%, siendo la mas baja de las aplicables para las rentas de los
beneficiarios del exterior. (*°) Por su parte, el inciso h) del articulo 93, con caracter
residual, presume una utilidad neta del 90% para las sumas pagadas por ganancias no
previstas en los restantes incisos, resultando una tasa efectiva del 31,5%.

4 Osler, Cecilia, “Evolucion del alcance del derecho de autor en el impuesto a las ganancias”, Buenos Aires,
Errepar, Consultor tributario N° 49, marzo 2011.
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Ahora bien, cuando el beneficiario del exterior fuera una persona fisica, se puede
definir facilmente la condicién establecida por la ley. Sin embargo, cuando el beneficiario
del exterior es una persona juridica, verificar el cumplimiento de la condicion resulta un
poco mas complejo. En efecto, mas de una son las interpretaciones posibles, lo que ha
dado lugar a diversas controversias con el fisco. Segun la interpretacion fiscal, las
personas juridicas no pueden ser consideradas como autor o derechohabiente; y en
consecuencia, cuando las retribuciones por el uso o explotacién de derechos de autor,
debidamente inscriptos, se pagan a sujetos que no son los autores originarios, sino
concesionarios o licenciatarios, pretende sujetarlos a la alicuota residual del 31,5%,
correspondiente a la ganancia neta del 90%, establecida en el inciso h) del articulo 93.

Al respecto, Goldemberg (*°) sostiene que la AFIP no discute ni profundiza el
alcance de la remision sefalada: por el contrario, directamente asume que ella involucra
o comprende a la condicion referida a que el impuesto debe recaer directamente en los
autores o derechohabientes. A partir de ello, asienta su interpretacion en descalificar la
posibilidad de que personas juridicas rednan la condiciéon de autores de la obra o de
derechohabientes, sin perjuicio de reconocer su capacidad de ser titulares de derechos
de propiedad intelectual en caracter de cesionarios. Concluye, finalmente, que la remision
gue hace la ultima parte del art. 93, inc. b), al art. 20, inc. j), se refiere Gnicamente a la
modalidad que adopta el derecho de autor cuya explotacion se cede o licencia y al
requisito de que él no se hubiera originado en un trabajo por encargo (locacion de obra o
servicios), consecuentemente, para que proceda aplicar la presuncién de ganancia neta
equivalente al 35% del monto de la retribucion, no rige el requisito contenido en la
primera parte del art. 20, inc. j), referido a que el beneficiario sea el autor o su
derechohabiente.

Por el contrario, Fraga (*') afirma que la postura sostenida por la Administracion
tributaria es la Unica que se ajusta a la legislacién vigente en materia tributaria. Sefala

(47

que la introduccién de la exencidn en cuestion, lejos de orientarse a favorecer a las
personas juridicas, quienes obtienen beneficios comerciales gracias a las creaciones de
sus dependientes, se inclina por facilitar la produccion intelectual y artistica por parte de
las personas fisicas, a quienes no se les desea privar de dicha posibilidad mediante la
aplicacion del tributo. En tal sentido, deberia entenderse que el motivo por el cual se
sancionaron las normas en estudio fue otorgar un tratamiento tributario menos gravoso
para quienes, se presume, poseen una menor aptitud econémica para contribuir, como
son aquellas personas fisicas que realizan obras sin animo de lucro. Ello asi, para
fomentar la produccion intelectual por parte de este sector de la poblacion, tal como surge
del propio debate parlamentario de los preceptos en cuestion.

En los puntos siguientes abordaremos este tema con mayor profundidad,
resefiando los antecedentes de legislacion y jurisprudencia.

6 Goldemberg, Cecilia E., “Impuesto a las ganancias sobre pagos por derechos de autor”, Buenos Aires, Ed.
La Ley, Periodico Econdmico Tributario N° 177, 2005.

" Fraga, Diego, “Los pagos a personas juridicas del exterior por la explotacién en el pafs de derechos de
autor: polémica por su tratamiento en el impuesto a las ganancias”. Revista Argentina de Derecho Tributario,
Universidad Austral Facultad de Derecho, Buenos Aires, Ediciones Rap, afio 4, N° 14, abril-junio de 2005.
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3.1.3.1. Alcance de las expresiones “autor” y “derechohabiente”

Continuando el analisis del punto anterior, uno de los aspectos mas conflictivos de
la aplicacién de la exencion del inciso |) del articulo 20 de la ley del impuesto a las
ganancias, se refiere a la delimitacion de los conceptos de ‘“autor” y de
"derechohabiente”.

Debe tenerse presente que, ante la pregunta sobre si procede o no un determinado
tratamiento en el impuesto a las ganancias, se considera que la respuesta corresponde
encontrarla dentro del texto y del espiritu de la propia normativa que regula el gravamen,
previamente a recurrir a los preceptos del derecho privado. Ello, de conformidad con lo
dispuesto en la parte final del articulo 1° de la ley N° 11.683, que establece que las
normas tributarias deben ser apreciadas segun los conceptos propios, y sélo “(...) cuando
no sea posible fijar por la letra o por el espiritu, el sentido o alcance de las normas,
conceptos 0 términos de las disposiciones antedichas, podra recurrirse a las normas,
conceptos y términos del derecho privado.”

Mucho se ha discutido acerca de qué ha querido decir el legislador con la expresion
“derechohabientes”. Determinar cudl es el alcance que se debe dar a éste término, es el
aspecto que ha sido centro de la atencion de las autoridades fiscales, de los jueces que
han tratado los casos resueltos hasta el presente, y de los profesionales a cuyo cargo se
encuentra la defensa de los contribuyentes en este tema.

Si bien segun el Diccionario de la Real Academia Espafiola significa "Dicho de una
persona que deriva su derecho de otra", pudiendo incluirse entonces tanto las
transmisiones mortis causa —herederos o legatarios— como transmisiones entre vivos
(ya sea por cesién o venta), en lineas generales se ha sostenido que la exencién sera
procedente Unicamente para el creador de la obra y sus herederos o legatarios. (*°)

Advertiremos a continuacion que, la interpretacion de ambos conceptos, surge del
analisis de los antecedentes jurisprudenciales. A continuaciéon, haremos mencion a
algunos de ellos para referirnos a cada uno.

En los autos “Picapau S.R.L. s/ recurso de apelacién”, la Sala C del Tribunal
Fiscal de la Nacion del 19/04/1999, se expidio respecto de los pagos efectuados por la
actora a un beneficiario del exterior, con motivo de la cesidén onerosa a favor de la
primera del derecho de explotar econémicamente los personajes de Walt Disney Co.
Sostuvo que, para interpretar los términos contenidos dentro de la ley del impuesto a las
ganancias, habria que recurrir al régimen legal de proteccion del software, cuyo nicleo se
encuentra en el articulado de la ley N° 11.723. De este modo, expresd que dentro del
concepto de derechohabientes se incluyen a aquellos que ostentan la titularidad de
determinados derechos de autor obtenidos en virtud de un contrato de cesion y
cualquiera sea la calidad que revista el cesionario, es decir persona fisica o juridica. (*°)

“8 Rena, Maria Mercedes, “El tratamiento de los derechos de autor en el impuesto a las ganancias”, Buenos
Aires, Ed. La Ley, Préctica Profesional N° 13, 29 de junio de 2012.

4 Mas recientemente, en “SAP Argentina”, la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nacién, del 08/04/08, sostuvo
que la franquicia impositiva esta dirigida a promover la creatividad intelectual y a asegurar a los creadores vy,
€n su caso, a sus sucesores mortis causa que la retribuciéon de la obra esté exenta del pago del tributo, mas
no a beneficiar a cualquier sujeto que por cualquier titulo explote dichos derechos.
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En cambio, la Sala IV de la Camara Nacional de Apelaciones en lo
Contenciosoadministrativo Federal, en su sentencia del 29/09/2000, revocé parcialmente
el decisorio del Tribunal y sostuvo que, antes de remitirse a las normas que rigen la
proteccion de la propiedad intelectual, resultaria necesario indagar la intencién del
legislador en materia tributaria, acudiéndose a la discusién parlamentaria que introdujo la
exencion del articulo 20, inciso j). Siguiendo este criterio, concluyé que “(...) teniendo en
cuenta la interpretacién que se hizo de la norma en su redaccion primitiva (es decir, de la
antigua Ley del Impuesto a los Réditos), unida a la del agregado que se le introdujo
mediante la Ley N° 22.438, cabe concluir que la exencién establecida por el articulo 20
inc. j), de la Ley del Impuesto a las Ganancias, esta dirigida a promover la creatividad
intelectual y a asegurar a los creadores y herederos que la retribucién que se obtenga por
su obra esté exenta del pago del tributo, quedando fuera de su alcance tanto los
beneficios que obtengan los propios autores si la creaciéon obedece a un encargo previo,
0 a una locacion de servicios, o de obra, como aquellos supuestos en que el impuesto no
recaiga directamente sobre el autor o sus herederos, sino que derive de un contrato (ya
sea de cesion o de venta, en sus diversas formas) celebrado con anterioridad.” La alzada,
recalco que a los efectos de interpretar el término derechohabiente, contenido en la ley
del impuesto a las ganancias, no cabe remitirse a la ley 11.723, bajo cuya 6ptica también
se comprenderia a aquellos que obtuvieron la titularidad de los derechos pecuniarios de
autor por una transmisidn entre vivos, ya sea por cesidn o venta. Por el contrario, destacé
gue la normativa bajo discusion es la del impuesto a las ganancias y no la de propiedad
intelectual, toda vez que esta Ultima “...tiene una finalidad distinta de la que aqui se
cuestiona y la amplitud de su proteccién no coincide con el objetivo de la exencion
impositiva, cuyo alcance, en los términos del propio senador que la propuso tendria muy
escasa significacion econémica" (en el mismo sentido, “Application Software S.A.”,
Céamara Nacional en lo Contenciosoadministrativo Federal, Sala IV, 21/03/2006).

Este fallo fue apelado a la Corte Suprema de Justicia de la Nacion, quien declaré el
20/09/2005 inadmisible el recurso extraordinario interpuesto; no obstante ello, el voto en
minoria de los doctores Zaffaroni y Highton de Nolasco, hicieron suyo el dictamen del
...el legislador tuvo en su animo otorgar los
beneficios de la exencion sélo en aquellos casos donde el gravamen sobre este especial

Procurador General, quien sostuvo que

tipo de derecho de propiedad —de no existir aquélla— recayera directamente sobre el
autor y sus derechohabientes, entendiendo por tales a sus herederos". Asimismo, "...si
fuera correcta la inteligencia que pretende darle la actora a la norma de exencion, habria
que concluir, forzosamente, que el legislador ha introducido un requisito superfluo e
inconducente: que el impuesto recaiga ‘directamente’ sobre el autor o bien sobre quien lo
haya sucedido en el ejercicio de esos derechos (a titulo universal o singular, de forma
gratuita como onerosa). En efecto, esta claro que el tributo siempre recaera, en forma
directa, sobre cualquiera que sea el sujeto pasivo, sea éste el autor, un heredero o un
cesionario —que por cualquier titulo— explote dichos derechos especiales. No habria
supuesto alguno donde el impuesto pudiera no recaer directamente... el Congreso habria
incurrido en una inconsecuencia, dejando vacio de contenido al requisito mencionado...
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No corresponde acudir a la ley 11.723, pues ella persigue una finalidad distinta a la ahora
cuestionada y la amplitud de su proteccién no condice con el objetivo buscado en la Ley
del Impuesto a las Ganancias segun lo forjaron sus redactores".

Ahora bien, mas recientemente, a través del fallo “Application Software S.A.”, del
22/02/2011, el Méaximo Tribunal receptd el temperamento vertido por el Procurador
General de la Nacién en el dictamen de la causa “Picapau S.R.L.".

Cabe concluir, entonces, que la exencion del inciso j) del articulo 20 de la ley del
impuesto a las ganancias resulta aplicable Unicamente para el caso de que el tributo
recaiga directamente sobre sus autores o derechohabientes, entendiendo por tales a sus
herederos o legatarios, y no por transmision entre vivos, ya sea por cesién o venta.

Tal como adelantaramos al comienzo de este punto, otro de los conceptos que ha
sido objeto de debate, es el de determinar si puede considerarse “autora” a una persona
juridica, ello considerando que la ley N° 25.036 (B.O. 30/12/98), al modificar la ley N°
11.723, incluy6é como titular de derecho de propiedad intelectual a los entes ideales que
desarrollen programas de computacion —articulo 4°, inciso d), del texto actualizado de la
ley 11.723-.

Al respecto, en el Dictamen N° 68/02 (DAT) —en donde se reiteraron las
conclusiones vertidas en el Dictamen N° 142/94 (DAT) — se entendi6é que "...la persona
juridica puede ser ‘titular' de derechos de propiedad intelectual, pero no puede ser
calificada como ‘autora’ de la obra, pues esta calidad Unicamente le puede caber a quien
utilizdé su capacidad creadora en el desarrollo de una idea". En este punto, resulta
fundamental tener presente que la ley no establece una similitud entre autor con el titular
del derecho de propiedad intelectual (articulo 4° de la Ley 11.723). Para fundamentar
dicha postura, el Organismo Fiscal alegé que las modificaciones introducidas por la ley N°
25.036 han tenido por objeto brindar cobertura juridica a los programas de computacion
elaborados por las empresas de software, mas no innovar en lo que refiere a la autoria de
los mismos. En este sentido, expresé que "...al modificarse el articulo 4° de la Ley N°
11.723 —el cual enumera los sujetos que pueden ser titulares de derechos de propiedad
intelectual—, se incorpord un nuevo inciso d) referido a las empresas de computacion,
inclusién que deviene innecesaria en caso de considerarse a las mismas como autoras o
derechohabientes de las obras en cuestion; ello atento que los incisos a) y b) del citado
dispositivo ya contemplan tales supuestos".

Por su parte, la jurisprudencia no ha sido unanime en esta materia, puesto que en
tanto una parte sostiene que algunas actividades sobrepasan las posibilidades del
hombre medio para realizarlas y es menester el agrupamiento y la organizaciéon de
multiples personas y que en estos casos —como por ejemplo en la creaciéon de un
programa de computacion— no debe excluirse a priori a una persona ideal dentro de sus
posibles autores (TFN, Sala A, "Syscom & Cipher S.A.", 29/03/05 —confirmado por la Sala
lIl de la CNACAF en sentencia de fecha 07/04/10—y Sala A, "Application Software S.A.",
31/08/05 —confirmado por la Sala V de la CNACAF en sentencia del 20/02/07 y revocado
por la Corte Suprema de Justicia de la Nacién en sentencia del 22/02/11- y Sala C,
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"Picapau SRL", 19/04/99 —revocado por la Sala IV de la CNACAF en sentencia del
29/09/00- y Sala C, "Application Software S.A.", 20/09/01); otra concluy6 que lo querido
por el legislador —para lo cual se trajo a colacion las argumentaciones oportunamente
vertidas por el diputado Ghioldi- fue fomentar la produccién intelectual y artistica en
cuanto significa una creacion propiamente dicha, con prescindencia de los aspectos
comerciales a que ella de lugar (TFN, Sala B, "SAP Argentina S.A.", 08/04/08; TFN, Sala
B, "PSI Technologies de Argentina", 20/02/07 (fallo firme); Camara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, "Picapau SRL", 29/09/00
y "Application Software", 21/03/06 y CSJN "Application Software", sentencia del 22/02/11
donde se remiti6 a los fundamentos vertidos por el Procurador General de la Nacién en
"Picapau SRL"). (*°)

La jurisprudencia mencionada en el parrafo anterior, se analizara luego, en el
trabajo, con mayor profundidad.

3.1.3.2. Rentas obtenidas por personas juridicas

A continuacién, nos abocaremos al debate que se ha producido en relacién al
tratamiento que brinda la legislacién vigente del impuesto a las ganancias a los pagos
gue se realizan a beneficiarios del exterior por la explotacion en el pais de derechos de
autor, cuando el titular de los mismos es una persona juridica.

Para ello, hemos recurrido a la causa “Picapau S.R.L.”, la cual versa sobre el
posible encuadre como derechos de autor a los giros al exterior efectuados por una
persona juridica del pais a una persona juridica del exterior propietaria del bien intangible,
quien le transmitio el derecho de explotar econémicamente los personajes de Walt Disney
Co., a través de un convenio entre partes.

Al respecto, efectuaremos una resefia sobre la evolucién de la causa, en la que, en
una primera instancia, el Tribunal Fiscal de la Nacion, fallé a favor de la actora, sentencia
que luego fuera revocada por la Camara Nacional en lo Contenciosoadministrativo
Federal y que, finalmente, es confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nacion,
al considerar que los requisitos establecidos en el articulo 20, inc. j), al cual remite el
articulo 93, inc. b), fueron provistos para un supuesto de exencion del impuesto no
aplicable a los beneficiarios del exterior.

PICAPAU S.R.L.
La actora interpone recurso de apelacion ante el Tribunal Fiscal de la Nacidn,

contra la resolucion del Fisco mediante la cual se determina de oficio el impuesto a las
ganancias por retenciones practicadas en defecto por pagos a beneficiarios del exterior

%0 Rena, Maria Mercedes, “El tratamiento de los derechos de autor en el impuesto a las ganancias”, Buenos
Aires, Ed. La Ley, Préctica Profesional N° 13, 29 de junio de 2012.
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en el periodo comprendido entre enero de 1990 y diciembre de 1994, originadas en un
contrato celebrado con Disney Customer Products International.

Las retenciones del impuesto a las ganancias practicadas por la actora, por las
sumas pagadas a Disney Customer Products International, resultaron de su interpretacion
de las disposiciones del impuesto a las ganancias, por la cual consider6 de aplicacion lo
dispuesto en el inc. b) del articulo 93 de la ley del impuesto a las ganancias.

El Fisco, en cambio, interpret6 que los pagos efectuados por la actora al
beneficiario del exterior debian ser tratados de acuerdo a lo dispuesto en el inc. h) del
articulo 93 de la ley del impuesto a las ganancias, por cuanto el desacierto de la
contribuyente se baso6 en no reparar en el incumplimiento de los recaudos previstos en el
inc. j) del articulo 20 de la ley del gravamen.

= Sentencia del Tribunal Fiscal de la Nacién, Sala C, 19/04/1999

La actora interpone recurso de apelacion contra la resolucién dictada por la DGI,
mediante la cual le determinan de oficio su obligacion frente al impuesto a las ganancias
—agente de retencion— por retenciones practicadas en defecto en el periodo comprendido
entre enero de 1990 y diciembre de 1994. La actora sostiene, para el caso de autos, la
aplicabilidad del inc. b) del art. 93 de la ley del tributo, que presume que el 35% de los
importes pagados a beneficiarios del exterior por la explotacion en el pais de derechos de
autor constituye ganancia neta de fuente argentina.

Por su parte, el Fisco expresa que a los pagos efectuados por la actora al
beneficiario del exterior corresponde darles el tratamiento que el art. 93, inc. h), de la ley
del impuesto a las ganancias prevé para los no encuadrados en los restantes incisos de
dicho articulo; esto es, presumir, sin admitir prueba en contrario, que el 90% de las
sumas pagadas a dichos sujetos son ganancias de fuente argentina alcanzada por el
gravamen. Asimismo, el Organismo Fiscal sostiene que no es desacertada la resolucion
administrativa apelada al sefialar que, para que los pagos motivo del ajuste encuadren en
el tratamiento otorgado por el contribuyente, el contrato que los origina debié estar
inscripto en la Direccion Nacional de Derechos de Autor con anterioridad a su
efectivizacion, como asimismo, debieron haberse cumplimentado los restantes recaudos
estipulados en el art. 20, inc. j), de la ley del gravamen.

El Tribunal Fiscal de la Nacion se ha pronunciado, finalmente, expresando: “Que,
como se aprecia, en autos se cumple con los requisitos establecidos por la ley del
gravamen en tanto el impuesto ha recaido directamente sobre el sujeto pasivo
beneficiado —la licenciante— en virtud de haber cedido onerosamente a favor de la actora
-licenciatario— los derechos para la explotacion comercial convenida entre las partes. Ni la
ley fiscal sefialada, ni las normas que regulan las figuras juridicas en cuestién, impiden
gue la relacién contractual se lleve a cabo entre personas de existencia ideal, por lo que
la exigencia del Fisco, en este sentido, carece de sustento.

(...) Que..., en el acto administrativo recurrido, se hace mérito a que la DGI se ha
expedido en el sentido de que no puede considerarse autor de una obra intelectual o
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derecho habiente del primero a una persona de existencia ideal y destaca que ello es asi
porque las personas juridicas son titulares del derecho de autor en calidad de adquirente
0 cesionario, ya sea porque han adquirido por cesion onerosa tales derechos por parte
del autor o autores de la obra intelectual, o porque la obra ha sido realizada por encargo
0 que reconozca su origen en una locacion de obra o servicios (incluyendo en trabajo de
sus dependientes), reservando la persona ideal para si la titularidad de los mismos.

Que la postura fiscal que antecede, no resulta ajustada a una hermenéutica
adecuada. Lo expuesto precedentemente exterioriza la existencia de un convenio
formalizado entre dos personas juridicas, en el cual una parte —propietaria— cede a la otra
—licenciataria— la explotacion de un bien intangible, situacion que no hace decaer la
pretension de la apelante.”

El Tribunal consider6 que a los pagos efectuados a beneficiarios del exterior
corresponde otorgarles el tratamiento previsto en el inciso b) del articulo 93 de la ley del
impuesto a las ganancias, presumiendo que el 35% de ellos constituye ganancia sujeta a
impuesto y no el 90% como pretende el Fisco Nacional. Ello es asi, porque las personas
juridicas no pueden ser creadoras de obras, pero si ser titulares derivados de algunos
derechos de autor. Subrayé que el titular originario es la persona en cabeza de quien
nace ese derecho, mientras que los titulares derivados son las personas fisicas o
juridicas que habian recibido la titularidad de algunos de ellos. Entendi6, entonces, que lo
gque se transmiti6 a la recurrente —persona juridica— es el derecho de explotar
economicamente los personajes de Walt Disney Co. —persona juridica que tiene la
propiedad del bien intangible—, a través de un convenio entre partes.

En consecuencia, resulta infundada la pretensién fiscal, resolviendo revocar en
todas sus partes la determinacién de oficio. Los restantes vocales de la Sala (doctores
Wurcel y Urresti) adhirieron al voto preopinante. El Fisco, apel6 el fallo.

» Sentencia de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo
Federal, Sala IV, 29/09/2000

Contra la resolucién del Tribunal Fiscal de la Nacién, “la representacién fiscal
dedujo y fundé su recurso de apelacién ante la Camara. Sostiene que para que los pagos
motivo de ajuste permitan el tratamiento otorgado por el contribuyente, esto es,
encuadren dentro de la normativa del articulo 93 inc. b) se debieron cumplir los supuestos
previstos por el inciso j) del articulo 20 de la ley del gravamen, extremo este que no se
acreditd en el sub lite.

Concretamente, se agravia de la interpretacion amplia que hizo el Tribunal para
incluir dentro del concepto de derechohabientes —y por lo tanto alcanzados por la premisa
exentiva que describe el articulo 20 de la Ley del Impuesto a las Ganancias citado— no
s6lo a aquellos que han recibido la propiedad de la obra por transmisién mortis causa,
sino también a aquellos que, sin haber adquirido la obra, ostentan la titularidad de
determinados derechos de autor obtenidos en virtud de un contrato de cesién, y
cualquiera sea la calidad que revista el cesionario, es decir, sea persona fisica o juridica.
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Concluye afirmando que una persona juridica no puede ser considerada “autor o
derechohabiente”.

(...) Que procede entonces entrar al analisis del primer requisito establecido en el
articulo 20 inc. j) para poder gozar de la exencién alli dispuesta, consistente en que el
impuesto de cuyo pago se dispensa recaiga directamente sobre los autores o sus
derechohabientes, debiendo tenerse en cuenta que —por tratarse de una norma exentiva—
, corresponde aplicar en su interpretacion un criterio estricto o restrictivo, conforme
inveterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

(...) Que por ello, teniendo en cuenta la interpretacidon que se hizo de la norma en
su redaccioén primitiva, unida a la del agregado que se le introdujo mediante la ley 22.438,
cabe concluir en que la exencién establecida por el articulo 20 inc. j) de la Ley del
Impuesto a las Ganancias, esta dirigida a promover la creatividad intelectual y a asegurar
a los creadores y a sus herederos que la retribucién que se obtenga por su obra esté
exenta del pago del tributo, quedando fuera de su alcance tanto los beneficios que se
obtengan los propios autores si la creacion obedece a un encargo previo, 0 a una
locacion de servicios, o de obra como aquellos supuestos en que el impuesto no recaiga
directamente sobre el autor o sus herederos, sino que derive de un contrato (ya sea de
cesion o de venta, en sus diversas formas) celebrado con anterioridad.”

En virtud de ello, conforme al criterio de los camaristas, el impuesto a las ganancias
no recae, en el caso de autos, directamente sobre el autor de la obra o sus
derechohabientes segun lo exigido por el articulo 20, inc. j); en consecuencia, no se han
cumplido los recaudos necesarios para encuadrar los pagos motivo del ajuste dentro del
supuesto previsto en el articulo 93, inc. b) de la ley del gravamen, debiendo presumirse
entonces que el 90% de los importes pagados al beneficiario del exterior constituyen
ganancia de fuente argentina.

Por lo expuesto, se revoco la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nacién, haciendo
lugar en cuanto a los aspectos determinativos a la pretension fiscal.

» Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nacién, 20/09/2005

La actora interpuso recurso extraordinario, el cual fue concedido por la alzada al
involucrar la interpretacion de normas federales, y desestimado en punto al planteo de
arbitrariedad, sin que se interpusiera la pertinente queja. Sostiene que la remision que
hace el inc. b) del articulo 93 de la ley del impuesto a las ganancias es sbélo para
establecer los requisitos que tornan procedente la retencién alli establecida, sin que
signifique establecer exencién alguna. Agrega que el a quo debié determinar si se
encontraban reunidos en autos los requisitos enumerados en el inc. j) del art. 20 de la ley
del tributo, circunstancia que —a su criterio— no fue evaluada con acierto. Asimismo,
expresa que el fallo cuestionado vulnera su derecho de propiedad por cuanto confirma el
pago de una suma de dinero que, a su entender, no corresponde, a la vez que plantea la
inadmisibilidad del criterio de la Camara en tanto se apart6 de las expresas disposiciones
de la ley de propiedad intelectual, sin justificacién.
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En cuanto al fondo de la materia en debate, el Procurador General de la Nacién
especifica en su dictamen de fecha 10 de junio de 2002: “(...) Estimo que cabe tener por
mal concedido el recurso en este punto, pues V.E. tiene dicho que la ley 11.723 es de
derecho comun y, por tanto, su interpretacion es ajena al remedio extraordinario. (...) En
tanto la decision de la alzada, hace especial hincapié en que no eslaley 11.723 la que se
encuentra en discusion sino la del impuesto a las ganancias y, dado que la tacha de
arbitrariedad fue rechazada por la Camara, sin que la recurrente dedujera -como quedé
dicho- la pertinente queja, no corresponde que V.E. se pronuncie al respecto.

(...) Y con relacién al otro agravio de la apelante, referido a la interpretacion
otorgada por el a quo a los arts. 20, inc. j), y 93, inc. b), de la Ley del Impuesto a las
Ganancias, considero que el recurso resulta formalmente admisible, pues pone en tela de
juicio la inteligencia que corresponde asignar a una norma federal y ser la decision del
superior tribunal contraria al derecho que la recurrente fund6 en ella (art. 14, inc. 3°, ley
48). (...) La correcta exégesis de ambas —normas— reclama, a mi modo de ver, que se
precise el alcance de los requisitos establecidos en el inc. j) del art. 20, que fueron
previstos para un supuesto de exencién de la gabela no aplicable a los beneficiarios del
exterior, toda vez que no cabe duda alguna que la remision formulada en el art. 93, inc.
b), sélo tiene por fin tomar en consideracion las condiciones enumeradas en aquél para
gue se pueda aplicar la presuncion iuris et de iure alli sefialada referida a la ganancia de
fuente nacional. Por lo tanto, estimo que es un precepto que debe ser interpretado de
forma estricta.

(...) Cabe concluir entonces, contrariamente a lo sostenido por el recurrente, que el
legislador tuvo en su animo otorgar los beneficios de la exencién solo en aquellos casos
donde el gravamen sobre este especial tipo de derecho de propiedad -de no existir
aquélla- recayera directamente sobre el autor o sus derechos habientes, entendiendo por
tales a sus herederos. Y, con igual motivo, particularizd la presuncién de ganancia neta
de fuente argentina, ante idéntica situacidn y cuando se cumplieran los mismos
requisitos.

Al no verificarse en la especie los extremos requeridos por la norma exentiva, no es
aplicable, en consecuencia el inc. b) del art. 93 de la ley del tributo.”

Por ultimo, es importante destacar el siguiente argumento vertido por el Procurador
General de la Nacion: "Nétese, al mismo tiempo, que si fuera correcta la inteligencia que
pretende darle la actora a la norma de exencién, habria que concluir, forzosamente, que
el legislador ha introducido un requisito superfluo e inconducente: que el impuesto
recaiga "directamente"” sobre el autor o bien sobre quien lo haya sucedido en el ejercicio
de esos derechos (a titulo universal o singular, de forma gratuita como onerosa). En
efecto, esta claro que el tributo siempre recaera en forma directa, sobre cualquiera que
sea el sujeto pasivo, sea éste el autor, un heredero o un cesionario que -por cualquier
titulo- explote dichos derechos especiales. No habria supuesto alguno donde el impuesto
pudiera no recaer directamente. Tengo para mi, entonces, que, en ese supuesto, el
Congreso habria incurrido en una inconsecuencia, dejando vacio de contenido al
requisito mencionado, ya que en todos los casos ocurrentes se verificaria la existencia de
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un gravamen que recae directamente sobre el sujeto pasivo (cualquiera que fuere -aun
cuando fuera un cesionario a titulo oneroso-, como en el "sub lite").”

La Corte Suprema de Justicia de la Nacion declara inadmisible el recurso
extraordinario interpuesto por la actora, con costas. No se expide sobre el fondo de la
cuestion debatida, y confirma la sentencia apelada, pues considera que dicho recurso no
refutaba todos y cada uno de los fundamentos de la misma (disidencia de los doctores
Highton de Nolasco y Zaffaroni, quienes confirmaron la sentencia apelada en base a los
fundamentos expresados en el dictamen del Procurador General de la Nacion).

El Maximo Tribunal sostuvo que la existencia de un contrato de cesion hacia una
persona juridica desvirtda el espiritu que el legislador quiso dar a la exencion del inciso j)
del articulo 20 y, extensivamente a la aplicacion de la presuncion de renta para
beneficiarios del exterior.

Siguiendo el comentario de Malumian y Palavecino (°%), la aplicacion del fallo de la
Corte deja a salvo aquellos casos donde el receptor del pago sea una persona fisica que
califique como autor o derechohabiente del autor del programa de computacién, o cuando
corresponda la aplicacién de un Convenio para Evitar la Doble Imposicién que establezca
un limite a la alicuota de retencion aplicable.

En sintesis, si bien lo hizo de una forma eliptica, puede entenderse que la Corte ha
cerrado la posibilidad de considerar que los pagos por licencias de uso a personas
juridicas del exterior se sujeten a la retencion efectiva del 12,25%, correspondiendo -en
ausencia de un Convenio para Evitar la Doble Imposicion- aplicar la retencion efectiva del
31,5%.

3.1.3.3. Presuncion de ganancia neta. Retencién. Alicuota. Acrecentamiento

Como lo mencionaramos anteriormente, la ley del impuesto a las ganancias prevé
en su articulo 91 que, cuando se paguen beneficios netos de cualquier categoria a
cualquier beneficiario del exterior —con excepcion de los dividendos, las utilidades de los
sujetos a que se refieren los apartados 2, 3, 6 y 7, del inciso a) del articulo 69 y las
utilidades de los establecimientos comprendidos en el inciso b) de dicho articulo— se debe
practicar una retencién con caracter de pago Unico y definitivo sobre dichos beneficios
netos. Tal beneficio neto se obtiene aplicando un porcentaje presunto de utilidad previsto
por el articulo 93 de la ley citada; y la tasa de retencién asciende al maximo establecido
por la ley, es decir del 35%.

Ahora bien, si el contribuyente residente que paga la renta asume como propia la
retencion, debe proceder a acrecentar la base —“grossing up”- (art. 145 Decreto
Reglamentario). Es decir, cuando se estipule que las ganancias a girar al exterior se
encuentran libres de impuesto, implica que el agente pagador de la renta debe hacerse
cargo del gravamen. Ello genera un incremento de la tasa efectiva de retencién para el
pagador local, aunque el monto total del gravamen es deducible.

51 Malumian, Nicolas y Palavecino, Federico, “Retenciones por pagos al exterior a personas juridicas por uso
de software”, La Ley, 2006-A 394, 3 de enero de 2006.
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Considerando que la renta es presunta, resulta muy importante encuadrar
adecuadamente los pagos que se realizan a los fines de aplicar la presuncién correcta.

En el caso de los pagos realizados en concepto de royalties por el uso de software
o0 pagos realizados por derechos de autor, se plantea el siguiente caso practico (*%):

La sociedad CREATIVOS, sociedad del exterior, es la duefia de un software que se
encuentra registrado en la Direccion Nacional de Derechos de Autor.

La firma USUARIO S.A. realiza pagos en concepto de derechos de explotacién por
dicho software. Durante el mes de mayo de 2001 paga la suma de $25.000.
Asimismo pag6 la suma de $8.500 en concepto de derechos de autor a un
beneficiario del exterior por un libro de su autoria que edita, cuyo original se
encuentra inscripto en la reparticién citada previamente.

Solucién

Respecto al derecho de autor, se cumplen los recaudos previstos por el inciso b)
del articulo 93 de la ley por lo que el porcentaje presunto de utilidad alcanza al 35%
de los pagos realizados. Recordemos que la exencidén prevista por el articulo 20,
inciso j), no alcanza a los beneficiarios del exterior, aun cuando se cumplan los
requisitos previstos por dicho inciso.

Distinta es la situacion del software ya que al ser desarrollado por los empleados de
una firma del exterior no aplica el supuesto del inciso b) ya que no puede
considerarse autor intelectual del mismo a la empresa, sino que debemos regirnos
por el inciso h), del articulo 93 (Ver Dictamen 68/02 - D.A.T. - 28/06/2002. En igual
sentido "Picapau S.R.L." —Corte Suprema de Justicia de la Naciéon— 20/09/2005).
Por lo tanto, las retenciones a practicar serian:

e Derechos de autor:

Derechos de autor $ 8.500
Alicuota (tasa efectiva) 12,25%
Retencién $1.041,25

Célculo de la retencion con acrecentamiento (“grossing up”):

Para calcular la alicuota de retenciéon con acrecentamiento, debemos aplicar la
férmula T/(1-T), donde T es el porcentaje de retencion sin acrecentamiento.

Es decir 0,1225 / (1-0,1225) = 0,139601 = 13,9601%

52 D’Agostino, Hernan M., “Impuesto a las ganancias. Retencion a beneficiarios del exterior”, Buenos Aires,
Errepar Doctrina Tributaria Errepar, Tomo XXIIl, abril de 2002.
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Derechos de autor $ 8.500
Alicuota (tasa incremental) 13,9601%
Retencién $1.186,60

e Pagos por software:

Pagos por software $ 25.000
Alicuota (tasa efectiva) 31,5%
Retencién $7.875

Célculo de la retencion con acrecentamiento (“grossing up”):
Es decir 0,315/ (1-0,315) = 0,459854 = 45,9854%

Pagos por software $ 25.000
Alicuota (tasa incremental) 45,9854%
Retencién $11.496,35

De acuerdo a lo establecido por la Resolucién General 739/99 (AFIP), la retencion
del impuesto habra de efectuarse en el momento del pago, en los términos del articulo 18
de la ley del impuesto a las ganancias, o con anterioridad al momento en que ordenen el
giro o remesa de fondos a un sujeto que actle como intermediario, administrador o
mandatario. Si existieran intermediarios para efectuar el pago (por ejemplo, Entidades
financieras) por cuenta de la entidad argentina, éstos seran quienes deberan practicar e
ingresar las retenciones, quedando exceptuados sélo si la entidad argentina ha efectuado
la retencion previamente y acompafia para ello, copia de la constancia que acredita tal
hecho.

3.1.3.4. Declaracién Jurada Anticipada de Servicios (DJAS)

El 22 de febrero de 2012 fue publicada en el Boletin Oficial la Resolucién General
(AFIP) 3276/12 (*®), a través de la cual se establece un nuevo régimen de informacion,
consistente en la presentacion de una Declaracion Jurada Anticipada de Servicios
(DJAS), con vigencia a partir del 1° de abril de 2012, inclusive. Dicha norma alcanza a
toda prestacion de servicios efectuada por sujetos del exterior a prestatarios residentes
en el pais, asi como también para las efectuadas por prestadores residentes en el pais a
prestatarios del exterior.

5 Modificada por Resolucién General 3307/2012 (B.O. 03/04/2012), art. 1. Modificada por Resolucion
General 3395/2012 (B.O. 12/10/2012), art. 1.
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Este nuevo régimen de informacién tiene como objetivo brindarle al Fisco la
disponibilidad de contar con informacion estratégica anticipada, posibilitando asi una
mejor interaccion entre los distintos organismos gubernamentales que intervienen en la
tramitacion de las operaciones de comercio exterior, lo que conlleva a un potenciamiento
de los resultados de la fiscalizacion integral que le competen a cada uno de ellos. Al
Estado le resulta provechoso contar con informacién anticipada de caracter estratégico,
ya que esto le posibilita la articulacion entre las distintas areas intervinientes, para de esta
manera propender a la coordinacion transversal, optimizando la eficiencia y eficacia de la
gestién gubernamental. (**)

Dentro de la ndmina del tipo de operaciones alcanzadas, se encuentran los
derechos de autor.

» Sujetos alcanzados

Resultan alcanzados (y, por lo tanto, obligados a generar y remitir la
correspondiente DJAS) todos los sujetos residentes en el pais que reciben prestaciones
de servicios de sujetos del exterior, asi como también todos los sujetos residentes en el
pais que prestan servicios a sujetos del exterior.

No obstante lo antes indicado, a la fecha, los sujetos residentes en el pais que
prestan servicios a sujetos del exterior (las denominadas “exportaciones de servicios”)
aun no se encuentran obligados a informar las operaciones. Seran considerados sujetos
residentes en el pais, aquellos que revistan tal condicion conforme a lo dispuesto en los
articulos 119y 120 de la ley del impuesto a las ganancias.

= Operaciones alcanzadas

Se encuentran alcanzados los servicios prestados a residentes en el pais por
sujetos del exterior cuya retribucion resulte igual o superior a cien mil dolares
estadounidenses (u$s 100.000), o el monto de cada cuota resulte igual o superior a diez
mil dolares estadounidenses (u$s 10.000). Si estuviéramos frente a contratos de monto
indeterminado, se los debera informar en todos los casos. En el supuesto de que la
prestacion sea de ejecucién continuada, se considerara la sumatoria de los montos
previstos por todo el plazo del contrato.

Este régimen de informacion resulta aplicable a los contratos celebrados a partir del
1° de abril de 2012, asi como también a los contratos celebrados con anterioridad,
siempre y cuando quedaran pagos pendientes de cancelacion al 1° de abril de 2012.

Se encuentran exceptuadas aquellas prestaciones de servicios efectuadas a
residentes en el pais por sujetos del exterior cuya retribucion monetaria se encuentre
totalmente cancelada a la fecha de entrada en vigencia de la norma, es decir el 1° de
abril de 2012.

54 Menéndez, Fabian H. y Abuin, Manuel, “Comercio exterior. Declaraciéon Jurada Anticipada de Servicios
(DJAS). Consideraciones e implicancias a 2 meses de su entrada en vigencia’, Buenos Aires, Errepar,
Practica y Actualidad Tributaria (PAT), julio de 2012.
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A continuacion, detallamos la némina del tipo de operaciones alcanzadas por el
régimen de informacién, a la fecha (*®):

Cddigo BCRA Descripcion del servicio

614 Pasajes ganados por buques y aeronaves

625 Otros servicios de informacidn e informatica

627 Patentes y marcas

628 Regalias

629 Derechos de autor

630 Primas por préstamos de jugadores

631 Servicios empresariales profesionales y técnicos

634 Servicios personales, culturales y recreativos

652 Pagos de garantias comerciales por exportaciones de bienes y
servicios

659 Derechos de explotacion de peliculas, videos y audio extranjeros

660 Servicios de transferencia de tecnologia, L. 22426 (excepto
patentes y marcas)

662 Gastos de turismo y viajes de operadores turisticos por servicios
contratados al exterior

747 Otras rentas pagadas al exterior

973 Compra de activos no financieros no producidos

De la lectura de la tabla surgen ciertos cddigos cuya descripcion resulta un poco
ambigua. Asi, por ejemplo, el cédigo (BCRA) 625, referido a “Otros servicios de
informacion e informatica”, se utiliza para declarar todo contrato relacionado con software;
bajo el codigo 747 (“Otras rentas pagadas al exterior”), se declaran planes de
incentivos/beneficios en el exterior brindados a empleados de una compafia, y por
ultimo, bajo el cddigo 973 (“Compra de activos no financieros ni producidos”), que es un
intangible, se podrian llegar a declarar los derechos federativos de un jugador de futbol, o
la compra de los derechos de autor a un tercero, entre otros. (*°)

A los fines de cumplimentar el régimen, los sujetos alcanzados deberan producir la
informacion que se indica, en el micrositio "Declaracién Jurada Anticipada de Servicios
(DJAS)", disponible en la pagina de AFIP, integrante del servicio "Ventanilla Unica
Electrénica del Comercio Exterior" (°'). Asimismo, se debera adjuntar un archivo en
formato "pdf* de la version digitalizada del contrato que respalda la prestacion del servicio
0, de no existir éste, de la factura o documento equivalente que cumpla la misma funcion.

%5 Al 30 de noviembre de 2014.

56 Menéndez, Fabian H. y Abuin, Manuel, “Comercio exterior. Declaracion Jurada Anticipada de Servicios
(DJAS). Consideraciones e implicancias a 2 meses de su entrada en vigencia”, Buenos Aires, Errepar,
Practica y Actualidad Tributaria (PAT), julio de 2012.

" Mediante el dictado de las resoluciones generales 3252 (B.O. 10/01/2012), 3255 (B.O. 23/01/2012) y 3256
(27/01/2012), la AFIP estableci6 la utilizacion de la herramienta informatica denominada “Ventanilla Unica
Electrénica del Comercio Exterior” (VUECE), la cual genera un proceso de integracion de la gestion de los
distintos organismos gubernamentales que intervienen en la tramitacién de las operaciones de comercio
exterior.
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Cada remision de informacién constituira una nueva DJAS, a la cual el propio sistema le
asignara un nimero de identificacion.

La informacién registrada en las declaraciones juradas sera puesta a disposicion de
los Organismos que adhieran al mecanismo instaurado por esta norma bajo andlisis, en
funcién de su competencia en la materia, considerando la naturaleza de la prestacién de
servicios declarada u otras condiciones establecidas por los mismos o por esta
Administracion Federal. Estos Organismos deberan pronunciarse, siguiendo lo dispuesto
por la RG (AFIP) 3276, en un lapso no mayor al establecido en el respectivo instrumento
de adhesion.

3.1.4. Software / Programa de computacion

3.1.4.1. Concepto

“Software” es un término inglés que significa “soporte 16gico” en espafiol. Este
abarca varios componentes (*°):

a) los elementos para identificacion y analisis de un problema o necesidad a ser
resuelto por el computador (etapa de analisis);

b) el programa de computacion (etapa de programacion);

c) el material de apoyo o documentacion auxiliar (p. ej.: manuales).

El elemento fundamental y que da especificidad al “software” es el programa.
El concepto de “programa de computacion” fue definido por la OMPI (abril de 1984)
“...una expresion (organizada, estructurada) de un conjunto (secuencia,
combinacién) de instrucciones (afirmaciones, érdenes) en cualquier lenguaje o anotacion
(de alto nivel, intermedio, de ensamblaje o de maquina) en cualquier medio (magnético,
optico, eléctrico, en papel o en cintas, discos, chips, circuitos, ROM) apto para lograr que
una computadora (directa o indirectamente, con datos o sin ellos) o un robot (maquina de
procesamiento de informacion) realice un trabajo (o ejecute una funcién especifica).”

Segun los comentarios del Modelo OCDE —paragrafo 12.1 del articulo 12—, se
entiende por software “un programa 0 una serie de programas, que contiene las
instrucciones destinadas a una computadora, a los efectos del funcionamiento operativo
de la misma (sistemas operativos) o de la ejecucion de otras tareas (sistema de
aplicacion)”.

Por su parte, en el ordenamiento legal argentino, el articulo 5 de la ley 25.922 (B.O.
09/09/2004) de promocion de la industria del software, nos da una definicién del concepto
de software: “A los fines de la presente ley, se define el software como la expresion
organizada de un conjunto de 6rdenes o instrucciones en cualquier lenguaje de alto nivel,
de nivel intermedio, de ensamblaje 0 de maquina, organizadas en estructuras de diversas

como

%8 Rajmilovich, Dario M., “El software: su tratamiento en el Impuesto a las Ganancias”, Asociacion Argentina
de Estudios Fiscales, marzo 1998.
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secuencias y combinaciones, almacenadas en medio magnético, optico, eléctrico, discos,
chips, circuitos o cualquier otro que resulte apropiado o que se desarrolle en el futuro,
previsto para que una computadora o cualquier maquina con capacidad de
procesamiento de informacion ejecute una funcion especifica, disponiendo o no de datos,
directa o indirectamente.”

Tengamos presente que el andlisis del tratamiento tributario del software como
derecho de propiedad intelectual reviste importancia para los sujetos del exterior, ya que
para los sujetos del pais esta vigente la ley 25.922 (*).

Durante muchos afios fue tema de discusion de los tribunales si las personas
juridicas gozaban de la exencion prevista en el articulo 20, inciso j), de la ley del
impuestos a las ganancias, cuestion que se reaviva a partir de noviembre de 1998 con la
incorporacién dentro de los titulares del derecho de propiedad intelectual de la ley 11.723,
a las personas juridicas con relacion a la elaboracion de programas de computacion. (*°)

A continuacion consideraremos la evolucion legislatva en la materia,
mencionaremos los antecedentes administrativos, asi como también los antecedentes
jurisprudenciales mas significativos, cuyo analisis nos permite avanzar sobre los vacios
gue han quedado sobre el tema en la ley del impuesto a las ganancias.

3.1.4.2. Evolucién legislativa
» Decreto 165/1994 (B.O. 08/02/1994)

Constituye un marco legal de proteccion que contribuye a asegurar el respeto de los
derechos de propiedad intelectual sobre las obras de software, creando un régimen
especial de registro y precisando el alcance.

El articulo 1° establece que “se entendera por obras de software, incluidas entre
las obras del articulo 1° de la ley 11.723, a las producciones constituidas por una o varias
de las siguientes expresiones: ) los disefios, tanto generales como detallados, del flujo
I6gico de los datos en un sistema de computacion; Il) los programas de computacion,

% Modificada por ley 26.692 (B.O. 18/08/2011), reglamentado por Decreto 1315/2013 (B.O. 16/09/2013). Los
beneficiarios de éste régimen son las personas juridicas cuya actividad principal sea la produccién de
software y servicios de informacion. Las empresas que ingresen al régimen deben estar certificadas en
calidad en alguna norma valida y realizar exportaciones por el 8% de la facturacion promovida o bien
acreditar gastos en Investigacion y Desarrollo por 3% del gasto promovido. Esta excluido el autodesarrollo de
software y por lo tanto queda fuera de los beneficios fiscales el desarrollo de software para uso propio o de
empresas vinculadas radicadas fuera de Argentina. Se considera que la actividad principal consiste en la
industria del software cuando méas del 50% de la misma estd comprendida en el sector del software y
servicios informaticos. Cuando se acredite un porcentaje mayor al 80% los beneficios se otorgaran a la
totalidad de la actividad. Entre los beneficios, se encuentra el incentivo en el Impuesto a las Ganancias, el
cual consiste en una reduccion del sesenta por ciento (60%) en el monto total del tributo, correspondiente a
las actividades promovidas determinado en cada ejercicio. Dicho beneficio sera aplicable tanto a las
ganancias de fuente argentina como a la de fuente extranjera, en los términos que establezca la autoridad de
aplicacion. Otro de los incentivos, es el referido a que el setenta por ciento (70%) de las contribuciones
patronales puede tomarse como un pago a cuenta de otros tributos nacionales que tengan origen en la
industria del software, excepto el Impuesto a las Ganancias.

%0 Osler, Cecilia, “Evolucion del alcance del derecho de autor en el impuesto a las ganancias”, Buenos Aires,
Errepar, Consultor tributario N° 49, marzo 2011.
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tanto en su version “fuente", principalmente destinada al lector humano, como en su
version "objeto", principalmente destinada a ser ejecutada por el computador; Ill) la
documentacion técnica, con fines tales como explicacion, soporte o entrenamiento, para
el desarrollo, uso o mantenimiento de software”.

En relacion a las bases de datos, incluidas en la categoria de obras literarias,
entiende como tales a “las producciones constituidas por un conjunto organizado de
datos interrelacionados, compilado con miras a su almacenamiento, procesamiento y
recuperacion mediante técnicas y sistemas informaticos.”

» Ley 24.425 (B.O. 05/01/1995)

Ratifico el acta final en la que se incorporaron los resultados de la denominada
Ronda Uruguay del GATT, y el Acuerdo de Marrakech, con sus cuatro anexos. Uno de
ellos es el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual
relacionados con el comercio, conocido como "Acuerdo TRIP'S" (‘Trade Related
Intellectual Property Rights'), en el que se establece que los programas de ordenador,
sean programas fuentes o programas objeto, seran protegidos como obras literarias en
virtud del Convenio de Berna (1971).

El alcance previsto por el acuerdo establece que los miembros deben conceder a
los nacionales de los demas miembros, un trato no menos favorable que el que otorgue a
sus propios nacionales con respecto a la proteccion de la propiedad intelectual. Se
entiende por nacionales de los demas miembros a las personas fisicas o juridicas que
cumplirian los criterios establecidos para poder beneficiarse de la proteccion en el
Convenio de Paris y el Convenio de Berna.

Definicién de los programas de ordenador y compilaciones de datos:

1. Los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto,
seran protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971).

2. Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por
maquina o en otra forma, que por razones de la seleccién o disposicion de sus
contenidos constituyan creaciones de caracter intelectual, seran protegidas como tales.
Esa protecciéon, que no abarcara los datos o materiales en si mismos, se entendera sin
perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales
en si mismos.

Se establece detalladamente las pautas para que en la legislacién nacional se fijen
procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual. (°*)

» Ley 25.036 (B.O. 11/11/1998)

Incorpora al texto de la ley 11.723 al software (bajo la categoria de obra literaria),
modificando el articulo 1, el que queda redactado de la siguiente manera:

51 Osler, Cecilia, “Evolucion del alcance del derecho de autor en el impuesto a las ganancias”, Buenos Aires,
Errepar, Consultor tributario N° 49, marzo 2011.
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"Art. 1 - A los efectos de la presente ley, las obras cientificas, literarias y artisticas
comprenden los escritos de toda naturaleza y extension, entre ellos los
programas de computacion fuente y objeto; las compilaciones de datos o de
otros materiales; las obras dramaticas, composiciones musicales, dramatico-
musicales; las cinematograficas, coreograficas y pantomimicas; las obras de dibujo,
pintura, escultura, arquitectura; modelos y obras de arte o ciencia aplicadas al
comercio o a la industria; los impresos, planos y mapas; los plasticos, fotografias,
grabados y fonogramas; en fin, toda produccién cientifica, literaria, artistica o
didactica, sea cual fuere el procedimiento de reproduccion.

La proteccién del derecho de autor abarcara la expresion de ideas, procedimientos,
métodos de operacibn y conceptos matematicos pero no esas ideas,
procedimientos, métodos y conceptos en si”.

Con la reforma introducida se ha explicitado que los programas de computacion
constituyen obras cientificas, literarias y artisticas protegidas por la legislacion nacional y
los tratados internacionales de derechos de autor, lo que generé cierta incertidumbre en
torno a la futura postura del fisco que cierta doctrina entendié que deberia revertir el
criterio expresado en el dictamen 142/94. (°%)

Por su parte, en consonancia con lo dispuesto por el articulo 82 de la ley de
contrato de trabajo (ley 20.744), se agrega en el articulo 4 de la ley 11.723 como titulares
del derecho de propiedad intelectual a:

"d) Las personas fisicas o juridicas cuyos dependientes contratados para
elaborar un programa de computacion hubiesen producido un programa de
computacion en el desempefio de sus funciones laborales, salvo estipulacién
en contrario”.

Asimismo, se incorpora el articulo 55 bis de la ley 11.723, dentro del capitulo “De la
venta”, indicando que la explotacion de la propiedad intelectual sobre los programas de
computacion incluira, entre otras formas, los contratos de licencia para su uso o
reproduccion.

Aun cuando con anterioridad a esta ratificacion legal cabia admitir que el software
estaba incluido como derecho de autor y que su titularidad también podia ser invocada
por las personas juridicas, la reforma legal lo confirma y, consecuentemente desde el
punto de vista impositivo, tiene consecuencias. (*°)

62 Malumian, Nicolas y Palavecino, Federico, “Retenciones por pagos al exterior a personas juridicas por uso
de software”, La Ley, 2006-A 394, 3 de enero de 2006.
63 Noceti, Alberto, “Software”, Buenos Aires, Errepar, Doctrina Tributaria, Tomo XX, mayo 1999.
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3.1.4.3. Explotacidén patrimonial del software

El autor tiene dos alternativas para obtener un beneficio econémico de su obra:
celebrar un contrato de cesion, en el cual transfiere a terceros su derecho de propiedad
sobre el bien inmaterial, ya sea a titulo oneroso o gratuito, o suscribir un acuerdo de
licencia, en el cual autoriza a un tercero a usar 0 a explotar el bien a cambio de una
retribucién pactada.

Al respecto, la OMPI, establece claramente las diferencias existentes entre los
contratos de cesion y los de licencia. En tal sentido, expresa que la cesién “...significa la
transferencia de un derecho de autor, o parte de él, como una especie de propiedad”,
transfiriéndose el propio derecho de autor. Respecto de las licencias, sostiene que “...en
la esfera del derecho de autor, se entiende generalmente por licencia la autorizacién
(permiso) concedida por el autor u otro titular del derecho de autor (licenciante) al usuario
de la obra (licenciatario) para utilizar ésta en una forma determinada y de conformidad
con unas condiciones convenidas entre ambos en el contrato pertinente (acuerdo de
licencia)”. Agrega que “...a diferencia de la cesién, la licencia no transfiere la titularidad;
constituye Unicamente un derecho o derechos a utilizar la obra con sujecion al derecho
de autor sobre ella, derecho que sigue siendo de la pertenencia del licenciante, si bien
gueda restringido en funcién del alcance de la licencia concedida”.

En el marco de la existencia de antecedentes internacionales que tipifican las
licencias de uso sobre software, podemos mencionar la clasificacion tripartita presente en
la legislacién sobre el impuesto a la renta de los Estados Unidos de Norteamérica
(Treasury Regulations Section 1.861-18). Se trata de la primera regulacién que distingue
claramente los distintos tipos de transacciones que involucran software, estableciendo las
siguientes categorias (*%):

(i) transferencia de derechos de autor -regalia— (copyright rights): se
caracteriza por la concesion al adquirente del derecho a hacer copias del software
para su distribucion al puablico, crear programas derivados, o mostrar el software a
terceros.

En estos supuestos, si se transmiten todos los derechos sustanciales inherentes al
derecho de autor la operacién es considerada una venta (sale of copyright). Por el
contrario, si no se transmiten sustancialmente todos los derechos inherentes al
derecho de autor (por ejemplo, si no se concede el derecho a modificar el Cédigo
fuente, o el ejercicio del derecho de distribucibn se acota geografica o
temporalmente) la operacion es considerada una regalia o licencia (licence of
software).

% Ver en Rajmilovich, Dario, “Las licencias de uso de software pagadas al exterior: su tratamiento en el
impuesto a las ganancias y en el IVA”, Errepar, Doctrina Tributaria, Tomo XXXIIl, noviembre 2012.
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(i) transferencia de un contenido, un articulo o una copia del software —venta
de producto— (copyrighted article): se caracteriza por la categoria residual a los
contratos de servicios, know-how y transferencia de los derechos de autor.

En estos supuestos, si se transmiten sustancialmente los beneficios y las cargas de
la propiedad (rights and burdens of property) sobre el programa, la operacién es
considerada una venta (sale of copyrighted article). Por el contrario, si no se
transmiten sustancialmente los beneficios y las cargas de la propiedad sobre el
programa (por ejemplo, si el derecho de uso se acota en un término de tiempo), la
operacion se trata como una locacion (lease of software).

(iii) provisién de servicios: se caracteriza por la prestacion de servicios de
programacion (o locacion de obra intelectual) en que, de acuerdo con los hechos y
circunstancias, el receptor asume los riesgos de pérdida y es titular del copyright al
final del contrato.

En relacibn a establecer cual es el objeto de la licencia de uso de software,
Rajmilovich (*°) sostiene que “es necesario diferenciar el derecho de autor (copyright)
sobre el programa, del software que incorpora una copia del copyright. ElI primer caso
supone una operacion (y una fuente de renta) derivada de la explotacién de un intangible
-el derecho de autor-, en el segundo caso estamos ante una renta cuyo origen deriva de
la venta de un producto (software).

En suma cabe diferenciar el objeto de la explotacién del derecho intelectual (por
ejemplo, licencia de explotacién a través del derecho de reproduccion y distribucion de
copias, 0 la cesion del copyright a través del derecho pleno de propiedad sobre el
copyright), de la explotacion del software (por ejemplo, licencia de uso o alquiler), el cual
si bien es un intangible tiene naturaleza distinta del copyright. A riesgo de ser reiterativo,
el software es un bien instrumental o producto, mientras que el copyright es un derecho
economico cuyo valor deriva de la originalidad de un creador.

Dicho de otro modo, en las licencias de explotacion la ganancia tiene como causa
eficiente la explotacién del copyright. En las licencias de uso, si bien hay explotacion del
copyright para el licenciante o vendedor esta explotacién no es la causa eficiente (fuente)
de la renta, ya que se cristaliza el solo fin de operar el software permitiendo su uso para
fines particulares o del negocio del cliente, configurandose la fuente de la renta por la
venta de un producto (el programa de software). (...)

Una vez evidenciado el objeto de la licencia (software o copyright) se verifican
consecuencias en el plano impositivo”.

% Rajmilovich, Dario, “Las licencias de uso de software pagadas al exterior: su tratamiento en el impuesto a
las ganancias y en el IVA”, Errepar, Doctrina Tributaria, Tomo XXXIII, noviembre 2012.
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3.1.4.4. Tratamiento en el impuesto a las ganancias de las rentas derivadas del
software: licencias de uso y licencias de explotacion

A efectos de establecer cual es el tratamiento tributario que corresponde dispensar
en el impuesto a las ganancias a las rentas derivadas de la transmision de derechos de
autor, debemos determinar si nos encontramos en presencia de una licencia de uso o de
una licencia de explotacion.

= Licencias de uso de software:

La licencia de uso de software consiste en una relacion contractual entre el
licenciante o proveedor y el licenciatario o usuario, por la cual el licenciante cede al
usuario el derecho para utilizar el programa provisto sobre un UGnico material, por un
tiempo determinado, renovable o no a opcién del proveedor o a perpetuidad, no pudiendo
modificar el programa ni ceder el derecho de uso adquirido. Como excepcion a la libertad
contractual del usuario, este puede efectuar copias de resguardo (back up) y efectuar
copias transitorias en la memoria RAM, a efectos de viabilizar su operatividad. Por ultimo,
el proveedor puede o no garantizar adicionalmente el servicio de mantenimiento,
servicios de actualizaciones periédicas (por ejemplo, por modificaciones legales o
mejoras del desarrollo del sistema), asistencia técnica, etc. (*°)

De acuerdo con la normativa especifica, el Segundo Informe de Progreso del Grupo
de Trabajo sobre Comercio Electrénico y Comercio Exterior del afio 1999, concluyé que,
en el supuesto de una licencia de uso de software, ésta tendria el siguiente tratamiento
en el impuesto a las ganancias (*):

a) Operacion efectuada con un prestador residente en el pais: la renta se
encontrard sometida a imposicion, dado que, al ser residente en el pais, tributara
en funcién del criterio de renta mundial (excepto que el prestador sea un sujeto
exento o no alcanzado).

b) Operaciéon efectuada con un prestador del exterior no residente: la renta no
estard alcanzada por el impuesto, ya que constituye una renta de fuente
extranjera.

Al respecto, Forcada (°®) entiende que solo existird una fuente productora de
rentas localizada en Argentina cuando el licenciamiento del software involucre la
cesiéon del uso de uno o varios de los derechos econdmicos inherentes a la
propiedad intelectual dentro de las fronteras del pais, como ser, por ejemplo, la
posibilidad de sublicenciarlo, distribuirlo, exhibirlo publicamente u otros, es decir,

% Rajmilovich, Darfo, “Las licencias de uso de software pagadas al exterior: su tratamiento en el impuesto a
las ganancias y en el IVA”, Errepar, Doctrina Tributaria, Tomo XXXIII, noviembre 2012.

87 vazquez Cambon, Marfa I., “La realidad del Impuesto a las Ganancias en relacion con el software y el uso
de bases de datos internacionales”, Errepar, Consultor Tributario, enero de 2012.

% Forcada, Carlos A., “Algunas reflexiones en torno a la propiedad intelectual y la ubicacién de la fuente
productora de las rentas, segunda parte”, Errepar, Doctrina Tributaria, abril de 2013.
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cuando exista una explotacion econémica dentro del territorio nacional de los
derechos de la propiedad intelectual. Por el contrario, el simple uso del bien
tangible o intangible protegido por la propiedad intelectual sin mediar actividad en
Argentina por parte del no residente, no configura la nocién de fuente prevista por
el articulo 5 de la ley del impuesto a las ganancias.

Por su parte, Vazquez Cambdn (*°) sostiene que, en este caso, las licencias de
uso no deberian encuadrarse dentro de las previsiones de derecho de autor, ya
qgue corresponderia considerar fiscalmente las licencias de uso de software
abonadas a un sujeto del exterior como prestaciones de servicios realizadas fuera
del territorio nacional y, por ende, sin configuracion de ganancia de fuente
argentina para el beneficiario del exterior en la medida en que dicha prestacién no
participe de ninguna operacién que pueda ser incluida en el concepto de
“asesoramiento” previsto en el segundo parrafo del articulo 12 de la ley del
impuesto a las ganancias. (*) Agrega que, en funciéon de lo expuesto, lo que
habria que dilucidar es si la licencia de uso del software, sin que medie
explotacion econémica por parte del sujeto del pais, debe ser considerada como
un “asesoramiento” en funcién de las previsiones del citado articulo 12 y, por lo
tanto, el ingreso obtenido por el sujeto del exterior configura ganancia de fuente
argentina para él o, por el contrario, constituye una prestacion de servicios
realizada en el exterior que no configura “asesoramiento”, constituyendo ganancia
de fuente extranjera para el sujeto no residente y, por lo tanto, fuera del alcance
de imposicion del impuesto a las ganancias en Argentina.

Para Screpante (), la contraprestacion recibida por una licencia de uso de
software no constituye una asistencia técnica porque no hay transferencia de
tecnologia principalmente, tampoco podriamos hablar de transferencia de know-
how porque no hay enajenacion del “lenguaje técnico o codigos de programacion”.
Segun el concepto antes comentado, podriamos considerar la licencia de uso
como una cesion de derechos de uso o explotacion.

La ausencia de una definicién del término “asesoramiento” tanto en la ley del
gravamen como en su decreto reglamentario, ha dado lugar a la opinién
administrativa ante situaciones generadoras de controversia. Asi, la Direccion de
Asesoria Técnica (D.A.T.) ("}), concluy6 que la contraprestacion por los servicios
efectuados por la empresa del exterior no constituye renta de fuente argentina, ya
que dicho asesoramiento no representa un asesoramiento. Considerando lo
expuesto, resulta claramente dilucidado que la licencia de uso de software, sin
gue medie explotacién econémica de la misma por parte del sujeto del pais, no
encuadra en el concepto de asesoramiento previsto por el citado articulo 12. Por

(*) Articulo 12, LIG, segundo parrafo:

“

...seran considerados de fuente argentina los honorarios u otras

remuneraciones originados por asesoramiento técnico, financiero o de otra indole prestado desde el exterior”.
%9 vazquez Cambon, Marfa I., “La realidad del Impuesto a las Ganancias en relacién con el software y el uso
de bases de datos internacionales”, Errepar, Consultor Tributario, enero de 2012.

" Screpante, Mirna S., “La transferencia de tecnologia en el impuesto a las ganancias”, La Ley, Practica
Profesional, N° 151, 2011.

" véase Dictamen (DATyJ) 105/1973, Dictamen (DAT) 69/1996, Dictamen (DAT) 35/2002.
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lo tanto, es mas que légico que los pagos en concepto de licencias de uso de
software, en las condiciones definidas en el parrafo anterior, a un no residente,
sean considerados como renta de fuente extranjera y, por lo tanto, no sujetos a
retencion del impuesto a las ganancias por no configurar rentas de fuente
argentina, para el beneficiario del exterior.

En los puntos siguientes, podremos vislumbrar que ésta no es la postura que
sostiene la AFIP y/o la Justicia, puesto que la renta derivada de los pagos por
licencias de uso de software —calificada como renta de fuente argentina— resulta
alcanzada por considerarla que deriva de la explotacion de derechos de autor en
el pais (s6lo se identificaria como importacion de un producto a aquello que
correspondiera al soporte material), sujeta a la tasa de retencién del 31,5% sobre
el monto de los pagos brutos de las licencias, conforme la aplicacion del articulo
93, inc. h).

Licencias de explotacion de software:

El Segundo Informe de Progreso del Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrénico

y Comercio Exterior, en su Anexo Il —Informe del Subgrupo de Asuntos Tributarios el
MEOPS- explica que, en la licencia de explotacion, la empresa propietaria del bien
concede los derechos de explotacién de este a otra entidad, para ser ejercidos dentro de
un espacio geografico determinado, obteniendo como contraprestacion el pago de una
regalia. Por lo general, la regalia consiste en un pago regular basado en la produccion del

usuario, sus ventas o sus ganancias. (
De acuerdo con la normativa especifica, el tratamiento aplicable en materia de

72)

impuesto a las ganancias sobre los pagos al exterior en concepto de licencias de
explotacion de software, seria el siguiente:

a)

b)

Si el titular del intangible es una persona fisica residente en el pais: debe
considerarse el articulo 20, inc. j) de la ley, y verificar que se relnan
concurrentemente los requisitos que la norma dispone para que sea procedente la
exencion.

Si el titular es no residente: la renta se encuentra alcanzada por el gravamen,
ya que el articulo 20 antes citado dispone que la exencién no sera de aplicacién
para los beneficiarios del exterior.

En virtud de ello, el ya citado Segundo Informe de Progreso del Grupo de Trabajo
sobre Comercio Electronico y Comercio Exterior sostiene que los pagos
realizados en concepto de regalias por derechos de autor a sujetos radicados en
el exterior se encuentran encuadrados en el inciso b) del articulo 93 de la ley del
impuesto a las ganancias, que considera ganancia neta del 35% de los importes

2 vazquez Cambon, Maria |., “La realidad del Impuesto a las Ganancias en relacidn con el software y el uso
de bases de datos internacionales”, Errepar, Consultor Tributario, enero de 2012.
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pagados, en tanto se cumplimenten los requisitos alli previstos, mientras que, si
se trata de personas juridicas, el informe considera de aplicacion lo previsto en el
dictamen (DAT) 142/1994. ()

En caso de que los pagos por derechos de autor derivados de licencias de
explotacion sean realizados a una persona juridica no residente, existen distintas
posturas en relacion con la aplicacion de los incisos b) o h) del articulo 93 de la
ley del impuesto a las ganancias, tanto a nivel de la jurisprudencia administrativa
como judicial, lo cual sera desarrollado en los siguientes puntos.

3.1.4.5. Antecedentes administrativos

Considerando al software enmarcado dentro de las previsiones de derecho de
autor, en lo referente al tratamiento fiscal a dispensar a los pagos al exterior por licencias
de uso de software en el pais, la discusion gir6 en torno a si resultaba aplicable la
presuncion de renta del inc. b) o del h) del articulo 93 de la ley del impuesto a las
ganancias, es decir sujetos a una retencién del 12,25%, o del 31,5%, respectivamente
(segun aplicacion de alicuota efectiva).

De la lectura de los articulos 93, inc. b), y 20, inc. j), surge que, para que los pagos
realizados al exterior se encuentren sujetos a una retencién del 12,25%, deben cumplirse
los siguientes requisitos:

1. Que el software esté registrado en la Direccion Nacional de Derecho de Autor, lo
cual supone que el licenciatario (agente de retencion) verifique que las obras estén
inscriptas a nombre del licenciante.

2. Que el beneficio proceda de la publicacién, ejecucion, representacion,
exposicién, enajenacion, traduccion u otra forma de reproduccién y no derive de
obras realizadas por encargo o que reconozcan su origen en una locacion de obra o
de servicios formalizada o no contractualmente.

3. Que el impuesto a ingresar recaiga directamente sobre los autores —0 sus
derechohabientes— de las obras licenciadas. (")

El debate central, tanto a nivel administrativo como judicial, se genera a raiz del
alcance que corresponde atribuir a las expresiones “autores” y “derechohabientes”
mencionadas en el requisito del punto 3, toda vez que mientras el Fisco sostiene que las
mismas abarcan s6lo a personas de existencia visible como titulares del derecho sobre el
software, sus herederos y legatarios, otros entienden que también se verian incluidos en

3 vazquez Cambon, Marfa I., “La realidad del Impuesto a las Ganancias en relacién con el software y el uso
de bases de datos internacionales”, Errepar, Consultor Tributario, enero de 2012.

™ La mayor corriente doctrinaria ha entendido que corresponde analizar la aplicacion de todos los requisitos
del art. 20 inciso j) para poder utilizar la alicuota de retencién reducida establecida en el art. 93 inciso b),
incluyendo que el impuesto recaiga sobre el autor o sus derechohabientes.
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tales conceptos las personas juridicas y aquellos que adquieran dichos derechos por
medio de una cesion. (Remitimos al analisis efectuado en el punto 3.1.3.1 del
presente trabajo, en relacion al alcance que debe darse a dichas expresiones).

Al respecto, el Fisco se ha pronunciado por medio de dos dictamenes. Primero,
mediante el Dictamen N° 142/94 (31/08/1994), la Direccion de Asesoria Técnica
(D.A.T.) analiz6 el tratamiento que corresponde asignar en el impuesto a las ganancias, a
los pagos que un contribuyente efectia a una empresa radicada en el exterior, en
concepto de explotaciéon de un software basico (habiendo inscripto el mismo en el
Registro correspondiente) y de otras prestaciones de servicios relacionadas con la
misma, convenidas en el contrato suscripto entre las partes. Luego de analizar las
...resultara aplicable la
presuncion de ganancia neta prevista en el inciso b) del articulo 93 de la ley del

normas legales aplicables al caso, el Fisco concluye que

gravamen Unicamente en aquellos casos en que se efectien pagos al exterior al autor de
la obra o sus derechohabientes, calidad que no puede revestir la persona juridica titular
.la

de los derechos de explotacion de un programa de computacién.” Sostiene que
titularidad del derecho que nos ocupa recae sobre una persona juridica, que no puede,
por logica consecuencia, considerarsela autor intelectual de la obra. Esa titularidad
deviene de la creacién de sus dependientes, y por ello, la obra es consecuencia de una
relacion juridica que, conforme fuera expuesto, posee la naturaleza de locacion de
servicios”.

Fundamenta su postura en que "..una persona juridica puede ser titular de
derechos econdmicos pero no intelectuales, aclarando que estos Ultimos, sélo pueden
encontrarse en cabeza de una persona fisica, porque estan referidos al hecho humano de
la creacion y ha sido intencién del legislador no sélo preservar esos derechos, sino
también estimular para el futuro la creacién de origen humano, que es la verdadera
creacion". Asimismo, expresa que “...aun en el supuesto que hubiera existido una venta o
cesion de la obra por parte de su creador —empleado dependiente— a PP S.A., mediando
0 no un contrato oneroso, de acuerdo a lo consignado precedentemente esta Ultima seria
la titular de la obra y de sus derechos, pero no puede considerarse autor o
derechohabiente, tal cual lo sostiene la presentante, sino que resultaria ser adquirente o
cesionaria y en estas condiciones tampoco se cumplimentan los requisitos necesarios
para el encuadre legal pretendido”.

Por lo tanto, el Fisco concluye que resultara aplicable en el caso, la presuncién de
ganancia neta prevista en el inciso h) del articulo 93 de la ley del gravamen, esto es, una
presuncion de ganancia neta del 90 % sobre las sumas que se abonen a licenciantes del
exterior en concepto de regalias por la utilizacion del software. Es importante tener
presente que la aplicacion del mismo es de caracter residual, por cuanto presume una
utilidad neta del 90% para las sumas pagadas por ganancias no previstas en los
restantes incisos. (")

5 Articulo 93 (LIG) - Cuando se paguen a beneficiarios del exterior sumas por los conceptos que a
continuacion se indican, se presumira ganancia neta, sin admitirse prueba en contrario:

(...) h) EINOVENTA POR CIENTO (90 %) de las sumas pagadas por ganancias no previstas en los incisos
anteriores.
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Sin embargo, el Fisco tuvo que volver a expedirse sobre el tema, atento a la GUltima
reforma efectuada a la ley de propiedad intelectual —por su par N° 25.036—, incorporando
expresamente al software como obra protegida, y como titulares del derecho de autor a
las personas juridicas cuyos dependientes hubiesen producido un programa de
computacion en el desempefio de sus funciones laborales. A través de los mencionados
cambios, los pagos por los conceptos antes descriptos, podrian ser encuadrados en el
inciso b) del articulo 93 de la ley del impuesto a las ganancias. Lo hizo a través del
Dictamen (D.A.T.) N° 68/02 (28/06/2002), el cual convalida el criterio del Dictamen
(D.A.T.) 142/94.

La actividad principal de la rubrada consiste en la prestacién de servicios de
elaboracion de datos y computacion, con la explotacién de los productos informaticos
—software— provistos por las empresas "J.J. & Cia.", y "C.C. Limitada" -ambas ubicadas
en Estados Unidos-, en su caracter de representante exclusivo en la Republica Argentina.
Dentro de tal contexto, el contribuyente efectuaba las retenciones en el impuesto a las
ganancias, por los pagos realizados a los beneficiarios de la renta ("J.J. & Cia." y "C.C.
Limitada"), aplicando la tasa del impuesto sobre el monto imponible de la ganancia
presunta, previsto por el inciso b) del articulo 93 de la ley en cuestién, en lugar de aplicar
la tasa prevista en el inciso h) del articulo mencionado, de acuerdo al criterio de esta
Administracion.

El Fisco, manteniendo la misma linea de interpretacién, concluye que la
modificacion introducida en el texto de la ley 11.723 (de propiedad intelectual) por la ley
25.036, por la cual se incorpora a las personas juridicas que desarrollen programas de
computacion como titulares de derechos de autor, no significa que éstas puedan ser
consideradas como autoras de obras a los fines fiscales, por lo que no resulta aplicable la
presuncion del inciso b) del articulo 93, sino el inciso h) del mismo, respecto a los pagos
gue se les efectiien como beneficiarios del exterior. Asimismo, expresa que “...no se ha
producido variacién alguna en cuanto al caracter de la persona juridica, ya que el nuevo
texto legal no define a ésta como autora sino Unicamente como titular del derecho de
propiedad intelectual. (...) La persona juridica puede ser titular de derechos de propiedad
intelectual, pero no puede ser calificada como autora de la obra, pues esta calidad
Unicamente le puede caber a quien utilizé su capacidad creadora en el desarrollo de una
idea". Agrega que, en el caso de la persona juridica, "la titularidad deviene de la creacién
de sus dependientes, y por ello, la obra es consecuencia de una relacion juridica que
posee la naturaleza de locacién de servicios".

Otro aspecto a destacar y que surge de la exposiciéon del Fisco es que "la ley de
propiedad intelectual tiene una finalidad distinta de la que aqui se cuestiona" y, por otro
lado, destaca que "las modificaciones introducidas por la ley 25.036 han tenido por objeto
brindar cobertura juridica a los programas de computacién elaborados por empresas de
software, pero sin innovar en lo que se refiere a la autoria de los mismos". En este
sentido, interpreta que, si se considerase a tales sujetos como autores, no hubiese sido
necesaria la incorporacion del inciso d) al articulo 4 de la ley 11.723 por estar
contempladas en los incisos a) y b) del mismo.
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Por otra parte, el Dictamen (D.A.T.) N° 36/08 (05/06/2008) consider6é que el
contrato de licenciamiento de un software de computacion celebrado entre la ANSeS y
una sociedad del exterior, que tiene por objeto el uso exclusivo en ese Organismo por un
periodo de 36 meses, se encuentra encuadrado en el inciso h) del articulo 93 de la ley del
impuesto a las ganancias, correspondiendo que, en oportunidad del pago, se practique
una retencion del 35% sobre la ganancia neta presumida en el 90% de las sumas
pagadas al beneficiario del exterior. El dictamen sostiene que no corresponde incluir los
pagos realizados en cumplimiento del contrato en analisis en el inciso b) del articulo 93 -
derechos de autor-, pues dicha controversia fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia
de la Nacion, en el fallo “Picapau SRL ¢/DGI”, del 20/9/2005, en el cual se resolvié que
sobre los pagos por licencia de uso de programas de computacion a sociedades del
exterior no corresponde aplicar el mencionado inciso.

Se considerd que el caso objeto de estudio, esto es, la puesta a disposicién de un
programa-base, consistente para el proveedor en transferir a su cliente un derecho de
uso personal no exclusivo, debe entenderse como una licencia de utilizacién o licencia de
uso y, por lo tanto, dicha situacion debe ser encuadrada en el inciso h) de la norma
citada, el cual establece que la retencion del 35% recaera sobre la ganancia neta
presumida en el 90% de las sumas pagadas al beneficiario del exterior.

Podemos observar que la aplicacién en estos casos de la presuncion de ganancia
neta establecida en el articulo 93, inciso h) de la ley del impuesto a las ganancias (y no la
del inciso b)), genera una diferencia sustancial en la aplicacion de la tasa efectiva: del
12,25% al 31,5%, la que se eleva al 45,99% en caso de que el tributo esté a cargo del
pagador local.

3.1.4.6. Antecedentes jurisprudenciales. Evolucidn de las sentencias

= APPLICATION SOFTWARE S.A.

Application Software S.A. es una firma cuya actividad principal consiste en la
comercializacién de licencias de software y aplicaciones para grandes empresas. Celebré
con “JD Edwards & Company” de los Estados Unidos un contrato de licencia de uso
exclusivo de software, del que dicha compafiia es autora y titular del “copyright”.

El tema sometido a consideracidn consistia en dilucidar el tratamiento aplicable en
el impuesto a las ganancias, a los pagos efectuados a dicha sociedad del exterior —
persona juridica beneficiaria del exterior— por la licencia exclusiva de uso del software. Al
respecto, la discusion giré en torno a si correspondia aplicar la presuncion de renta del
inc. b), o la del inc. h) del articulo 93 de la ley del gravamen, como lo sostenian
Application Software S.A. y la AFIP, respectivamente.

La cuestién en litigio se presentd por cuanto la AFIP, sobre la base de lo expuesto
en el Dictamen 142/94, considerdé que los requisitos previstos en el inc. j) del articulo 20
de la ley del impuesto a las ganancias —al que remite el articulo 93, inc. b)—, para que
proceda la retencidon reducida, incluye la exigencia de que “el impuesto recaiga
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directamente sobre los autores o sus derecho habientes”. En este sentido, la resolucién
determinativa se apoy6 en que la titularidad del derecho recae sobre una persona juridica
a la que no puede considerarsela “autora” intelectual de la obra, ya que la ftitularidad
deviene de la creacién de sus dependientes; por ello, la obra es consecuencia de una
relacion juridica que posee la naturaleza de locacién de servicio. Segun la interpretacion
fiscal, las personas fisicas son las Unicas que tienen la aptitud para realizar actos de
creacion intelectual, y sintetiza los motivos de la siguiente manera: "1. La obra en su
conjunto tiene un sello individual que caracteriza la personalidad de su autor. 2. La
persona ideal no aporta a la obra ningin valor artistico sino, por el contrario,
desnaturaliza la obra lesionando el derecho moral del verdadero autor. 3. El autor
humano es facilmente determinado y conocido."

Planteados los hechos, veamos, entonces, los decisorios de la causa en las
sucesivas instancias de apelacién, para cada uno de los periodos cuestionados por el
Organismo Fiscal, esto es: 1) pagos realizados entre junio de 1992 y junio de 1996; y II)
pagos realizados entre julio de 1996 y agosto de 1999.

I) Pagos realizados entre junio de 1992y junio de 1996

- Sentencia del Tribunal Fiscal de la Nacién, Sala C, 20/09/2001

El Tribunal Fiscal de la Nacién acogi6 la tesis de la actora, por cuanto concluyd que
se reunian los recaudos exigidos por el articulo 93, inc. b), de la ley del impuesto a las
ganancias, revocandose la determinacion del Organismo Fiscal. Entendi6 factible atribuir
a una persona juridica el caracter originario de autor con respecto a los derechos
intelectuales derivados del trabajo a sus dependientes.

Para llegar a esta conclusién y rebatir la posicion fiscal, el Tribunal analizé las
diversas normas de nuestro derecho positivo que reconocen la proteccion del software en
el marco de los derechos de autor, sefialando que la ley N° 11.723 de propiedad

intelectual, de acuerdo al texto vigente en los periodos cuestionados, “...no excluia ni
expresa ni implicitamente la posibilidad de considerar a las personas juridicas como
‘autoras' o ‘titulares originarias' de los derechos emergentes de las obras por ella
protegidas". Mas aun, “desde su redaccion original (1933), la norma reconocié a las
personas juridicas como posible titular originario, tal el caso de las obras colectivas o las
anonimas, atribuyendo el ejercicio de los derechos morales y patrimoniales al
representante legal de las entidades”.

Asimismo, se refiri6 a las normas de derecho comun aplicables a la materia,
entendiendo que “...dada la remision efectuada por el art. 12 de la ley 11.723, las
personas ideales son sujetos capaces para adquirir derechos y contraer obligaciones,
poseen un nombre y un patrimonio propio y pueden ser titulares de toda clase de

derechos, con excepcién de los considerados ‘personalisimos’, no obstante que, por su
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‘incapacidad de hecho’, s6lo pueden crearlos, adquirirlos y ejercerlos por medio de sus
representantes (art. 31 a 41 del Cédigo Civil).”

Posteriormente, en tren de reiterar que una entidad juridica tiene la facultad y el
derecho de ser titular de derechos de autor de obras de software, sefialé que “...si bien
los programas de computacién participan de varias de las caracteristicas de las llamadas
'obras del espiritu’, resulta evidente que dicha caracterizacion no se adecua a ellos pues,
no obstante que el software se protege 'como una obra literaria’, no es posible su
asimilacién total a aquéllas, especialmente por los aspectos relativos a la personalidad
creativa del autor, el derecho de reproduccion, el de adaptacion, etc. (conf. Emery, Miguel
A. y otros, "Propiedad intelectual: ley 11.723" - Ed. Astrea - Bs. As. - 1999).”

Luego, agrega: "En el caso del software, al igual que ante la obra cinematogréfica,
se esta ante una categoria completamente nueva, a la cual no es posible aplicar
mecanicamente los principios tradicionales pues no las han contemplado. Dificilmente se
pueda encontrar en todo el programa de computacién el 'sello personal del creador', dado
gue el software mas complejo es, habitualmente, el resultado del trabajo de un grupo, en
muchas etapas, asistidos por equipos de computacién y equipamiento especificos, y no
se trata de una 'creacién intelectual personal' (conf. Correa, Carlos y otros, "Derecho
informatico” - Ed. Depalma - 1987 - pag. 73)".

Es, entonces, por esta razén que “este tipo de obra reline las condiciones para no
excluir ‘a priori’ a una persona ideal dentro de sus posibles autores”, y que "dicha
circunstancia se ve confirmada por la incorporacién del inc. d) al articulo 4 de la ley de
derechos de autor, por la ley 25.036 (BO: 11/11/1998), el que reconoce expresamente la
titularidad originaria en cabeza de la persona juridica cuyos empleados hubiesen
producido un programa de computacion en el desempefio de sus funciones laborales, en
consonancia con lo dispuesto por el art. 82 de la ley de contrato de trabajo (ley 20.744)".

Cita, finalmente, fallos de distintas Salas del Tribunal Fiscal de la Nacion que,
oportunamente, se pronunciaron reconociendo el caracter de autor a personas juridicas
("Emi Odeon SA" — sentencias de fechas 22/9/1982, 31/8/1987 y 12/11/1994).

Refiriéndose al caso concreto, y considerando el informe de los peritos, el Tribunal
concluye que "...el desarrollo del software de la complejidad como es el de JD Edwards &
Company..., es el resultado del trabajo de grandes grupos humanos, equipamiento
especifico, capital e inversiones importantes. Lo cual descarta la posibilidad de imaginar
siquiera la autoria de personas fisicas individualizables en el disefio y desarrollo del
software del tipo ERP, como lo es el software de propiedad de JD Edwards & Company”.
Por lo tanto, “...se infiere claramente que el software en cuestion constituye una “obra
compleja” y colectiva, cuya titularidad originaria o autoria corresponde a JD Edwards &
Company, persona juridica que organizo los aspectos funcionales y tecnoldgicos para su
desarrollo, por lo que corresponde considerar cumplida la condicién establecida por la
primera parte del inciso j) del articulo 20 de la Ley del Impuesto a las Ganancias”.

Se revoca la resolucion del Fisco en todas sus partes, quien, posteriormente apela
dicha sentencia.
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- Sentencia de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo
Federal, Sala 1V, 21/03/2006

La Camara revoca el fallo del Tribunal Fiscal de la Nacién, confirmando la
pretensiéon fiscal, y aplicando los mismos argumentos de la causa Picapau SRL;
basandose en la interpretacién que -a su juicio- corresponde asignar a la exencién
prevista en el inciso j) del articulo 20 de la ley del impuesto a las ganancias, como asi
también la voluntad del legislador en la época en que se introdujo dicha norma exentiva,
sin tener en cuenta que lo que se estaba discutiendo en el caso no era el alcance de la
citada exencidn, sino el porcentaje de presuncion de ganancia neta que la sociedad, en
su caracter de agente de retencion, le aplicé a los pagos que le efectu6 al beneficiario del
exterior, en concepto de licencia de uso de software. (°)

La Camara concluye que, como en el caso de autos, "...el impuesto a las ganancias
no recae directamente sobre el autor de la obra o sus derechohabientes, conforme a lo
exigido por el articulo 20, inciso j), no se han cumplido los recaudos necesarios para
encuadrar los pagos motivo del ajuste dentro del supuesto previsto en el articulo 93,
inciso b) de la ley del gravamen, debiendo presumirse entonces, que el 90% de los
importes pagados al beneficiario del exterior constituyen ganancia de fuente argentina.

"Que ...no cabe sino concluir en que las disposiciones de la ley 25036, publicada
en el Boletin Oficial el 11 de noviembre de 1998, por las que se incluy6 a los programas
de computacion, fuente y objeto entre las obras protegidas por su régimen (art. 1) y se
incorpor6 como titulares del derecho de propiedad intelectual a las personas fisicas o
juridicas cuyos dependientes contratados para elaborar un programa de computacion
hubiesen producido un programa de computacion en el desempefio de sus funciones
laborales, salvo estipulacién en contrario, s6lo pueden ser aplicables hacia el futuro, pues
resultan modificatorias y no meramente aclaratorias de las contenidas en la ley 11723.”

La conclusion de la Camara deja abierto el escenario hacia el futuro, admitiendo
tacitamente que las personas juridicas pueden ser consideradas autoras de programas
de software, con las implicancias impositivas pertinentes.

II) Pagos realizados entre julio de 1996 y agosto de 1999
- Sentencia del Tribunal Fiscal de la Nacién, Sala A, 31/08/2005

En este caso, el Tribunal Fiscal de la Nacién se remite al andlisis efectuado en el
fallo de la Sala C, con fecha 20 de septiembre de 2001, en oportunidad de resolver el
recurso interpuesto por la misma empresa por periodos anteriores, y cuyos antecedentes
sirvieron de base al Fisco para determinar el ajuste por los periodos discutidos en esta
causa.

8 Scalzotto, Ricardo O., “Impuesto a las Ganancias. Pagos de derechos de autor por licencia de software:
novedades”, Buenos Aires, Errepar, Consultor Tributario, agosto 2007.
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Segun el Fisco, “...Ia Unica forma por la cual pueden acceder originariamente a la
titularidad del derecho de autor las personas juridicas y/o corporaciones, es por la
apropiacion que hacen de la creatividad intelectual de sus dependientes y que en el
presente caso, la titularidad del derecho recae sobre una persona juridica, que no puede
considerarsela autor intelectual de la obra, ya que esa titularidad deviene de la creacion
de sus dependientes”.

El Tribunal Fiscal considera que los recaudos establecidos por el articulo 20, inc. j),
de la ley del impuesto a las ganancias son complementarios del articulo 93, inc. b), de
esa ley y, por ello, se aboca a la verificaciéon de tales requisitos. Como primera cuestion,
resalta las particulares caracteristicas de la proteccidon del software en el marco del
derecho de autor, para lo cual, analiza las posturas adoptadas por la OMPI, la ley
nacional N° 11.723, la Direccion Nacional de Derecho de Autor, el decreto 165/94, y las
leyes 24.425 y 25.036. En base a ello, afirma que el software constituye una de las
“obras” protegidas en los términos de la ley 11.723, encontrando acreditada en autos la
debida inscripcion del aqui en cuestion —“J.D.E. WORLD SISTEM (programa de
computacion)’— en la Direccion Nacional del Derecho de Autor con fecha 02/07/87 a
nombre de la beneficiaria del exterior.

Asimismo, entendié de indudable valor las consideraciones vertidas por los peritos
técnicos en el informe efectuado en autos en donde se expuso que “para desarrollar un
sistema como el producido por J. D. Edwards & Company, el esfuerzo se mide en afos-
hombre, o sea la sumatoria de los tiempos de aporte de cada persona al sistema,
homogeneizado en esta unidad de tiempo. El desarrollo de un sistema como el producido
por J. D. Edwards & Company puede demandar en el orden de 2.000 afios-hombre,
mientras que la duraciéon temporaria puede estimarse en los 3 a 4 afios y que si se
considera el desarrollo continuo posterior, los afios-hombre insumidos por tal producto
superan los 4.000. Lo cual descarta la posibilidad de imaginar siquiera la autoria de
personas fisicas individualizables en el disefio y desarrollo del software del tipo ERP,
como lo es el software de propiedad de J. D. Edwards & Company". De alli, infiere que el
software en cuestion constituye una “obra compleja” y colectiva, cuya titularidad originaria
0 autoria corresponde a “J.D.Edwards & Company”, persona juridica que organiz6 los
aspectos funcionales y tecnolégicos para su desarrollo, por lo que corresponde
considerar cumplida la condicion establecida por la primera parte del inc. j), del articulo
20, de la ley del impuesto a las ganancias.

Sobre la base de los fundamentos desarrollados, el Tribunal Fiscal de la Nacion
consider6 que se encontraban reunidos los requisitos exigidos por el articulo 93, inc. b),
de la ley del impuesto a las ganancias, revocando la resolucion recurrida en todas sus
partes. Por su parte, el representante fiscal interpone recurso de apelacion contra dicha
sentencia.
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- Sentencia de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo
Federal, Sala V, 20/02/2007

La Camara Nacional de Apelaciones confirmé el decisorio del Tribunal Fiscal de la
Nacion, entendiendo que la sentencia habia determinado con precisién la cuestion a
resolver y la soluciéon arribada. A estos fines, el Tribunal de Alzada se apoya en
sentencias no tributarias de causas en las que se discutia la naturaleza de la obra
encuadrada en la ley de derecho de autor en lo relativo a los programas de computacion,
como en "Agisa c/Caisser s/dafios y perjuicios”, Sala D de Camara Civil, 24/2/1997, y en
"Arte Grafico Editora SA", Sala |, Camara Nacional en lo Criminal y Correccional,
28/10/2004, diciendo ésta ultima "...que el articulo 4 de la ley de propiedad intelectual
afirma que 'son titulares del derecho de propiedad intelectual: b) las personas fisicas o
juridicas cuyos dependientes son contratados para elaborar un programa de computacion
o aquellos que hubiesen producido un programa de computacion en sus desempefios de
sus labores salvo estipulacion en contrario'. El concepto de autor-empleador, es el que se
refiere a las obras creadas bajo contrato de empleo que otorga titularidad originaria de la
propiedad intelectual sobre la obra a la persona fisica o juridica que asumié la iniciativa y
responsabilidad econémica de su creacién bajo cuyo nombre sea publicada, ya sean
diccionarios, obras audiovisuales, fonogramas o programas de television, radio o
computacion (arts. 8, 16, 20, 21, 28 y 29 de la L. 11723) que habia sido desarrollado en la
oportunidad en que se afirmé que: '...los derechos y obligaciones derivados de la relacion
de empleo publico quedan fijados por el acto generador de ella... y no cabe admitir que el
cumplimiento de una funcién que tiene asignada una retribucién presupuestaria, origine el
derecho a una compensacion suplementaria al margen de ella' (conf. CSJN - "in re"
"Carlos Alberto Silvia c/Nacion Argentina" - 7/3/1958; Fallos: 249:140)".

Concluye, entonces, que la mencién de estos precedentes jurisprudenciales, a los
gue cabe agregar la profunda fundamentacion doctrinaria de la que da cuenta el decisorio
del Tribunal Fiscal de la Nacion llevan a responder que puede considerarse autor
intelectual de la obra a una persona juridica —como es el caso de autos—, revocando el
criterio fiscal.

- Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nacién, 22/02/2011

El Organismo Fiscal aduce ante la CSJN que no se encuentran reunidos los
recaudos exigibles para que se asigne a la actora el tratamiento previsto por el inciso b)
del articulo 93 de la ley del tributo (derechos de autor), por lo que debe
restablecerse integramente la legitimidad de las resoluciones administrativas
cuestionadas en estos autos, en las que se aplico el inciso h) del referido articulo, que
presume una ganancia neta de fuente argentina del 90% de las sumas pagadas a los
beneficiarios del exterior.

El Maximo Tribunal revocé el criterio y dio la razén al Fisco con remisién al
dictamen del procurador en “Picapau SRL", del 20/9/2005, donde se puntualizé que el
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objetivo tenido a la vista en su momento por el legislador al modificar la ley de impuesto a
los réditos, fue que el gravamen recayera sobre el autor o sus derechohabientes,
considerando como tal a sus herederos, y descart6 la procedencia del encuadramiento en
aquel caracter de las personas juridicas en los casos de cesiones, onerosas o gratuitas.

Asimismo, distingue el citado dictamen que la norma se refiere a los casos en que
el impuesto recae directamente sobre el autor o sus derechohabientes, resaltando que, si
se pretendiera dar una interpretacion que otorgara el caracter de autor a una entidad
juridica, el legislador habria introducido un requisito superfluo e inconducente. En este
sentido, enfatiza el procurador que esta claro que el tributo siempre recaera, en forma
directa, sobre el sujeto pasivo, sea este el autor, los derechohabientes o incluso cualquier
cesionario que -por cualquier titulo- explote los referidos derechos.

En atencién a ello, el procurador menciona que la falta de prevision del legislador
no se puede suponer, por lo que la norma, al referirse a que el impuesto recaiga
directamente sobre el autor, no permitiria otra interpretacion que limitar su aplicacion en
forma estricta al sujeto autor, dejando de lado su aplicacién a cualquier entidad juridica.
Pues, al no verificarse en la especie los extremos requeridos por la norma exentiva, no es
aplicable, en consecuencia, el inciso b) del articulo 93 de la ley del tributo. Ello significa
que, las personas juridicas pueden ser titulares de un derecho de propiedad intelectual,
pero no podran calificar como “autores o sus derechohabientes” —éste Ultimo supuesto
cabe Unicamente a la persona fisica que utilizd su capacidad creadora en el desarrollo de
una idea—.

= PSITECHNOLOGIES DE ARGENTINA S.A.
- Sentencia del Tribunal Fiscal de la Nacién, Sala B, 20/02/2007 (")

La sociedad argentina, vinculada economicamente con “PSI Technologies
Corporation”, aplicé el articulo 93, inciso b), de la ley por las remesas al exterior en virtud
de la explotacion en el pais de obras protegidas por las normas de derecho de autor
(software).

El Fisco determina la retencion del impuesto a las ganancias por pagos a
beneficiarios del exterior, sosteniendo que resulta aplicable la presuncién de la ganancia
neta prevista en el inciso h) del articulo 93 de la ley del gravamen. Considera que existié
una cesion de la obra por parte de su creador a “PSI Technologies Corporation”, siendo
ésta ultima titular de la obra y de sus derechos y no autor o derechohabiente, con lo cual
resulta adquirente o cesionaria, no correspondiendo el encuadre legal pretendido por la
actora.

El Tribunal Fiscal de la Nacion, remitiéndose al reciente precedente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nacidn, Picapau SRL, del 20/09/2005, en el cual se consideré
gue los pagos por licencias de uso a personas juridicas del exterior no se adecuan a lo

" Primer fallo del Tribunal Fiscal de la Nacién posterior al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia
de la Nacion en la causa Picapau SRL.
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establecido por el articulo 93, inciso b), de la ley del impuesto a las ganancias, concluye
gue al no acreditarse en el caso de marras que el impuesto recae sobre el autor o
herederos, que no existe un convenio entre paises para evitar la doble imposicion, y que
las retenciones efectuadas se enmarcan dentro del concepto de pagos por licencias de
uso a una persona juridica del exterior, corresponde confirmar la determinacién
practicada por el Fisco.

= SAP ARGENTINA S.A.

- Sentencia del Tribunal Fiscal de la Nacién, Sala B, 08/04/2008

La cuestion de fondo consistié en establecer si resultaba de aplicacion el articulo
93, inc. h), de la ley del impuesto a las ganancias (postura adoptada por el Organismo
Fiscal) o, si por el contrario, resulta ajustado el criterio adoptado por la sociedad
—empresa fundada en Alemania y cuya actividad es la produccion de programas de
aplicacion comercial, el sistema denominado SAP R/3-, quien le otorg6 el tratamiento
previsto en el inc. b) del citado articulo.

El Tribunal Fiscal de la Nacion confirmé la resolucion del Fisco en cuanto a la
determinacion de la obligacion tributaria de la firma en el impuesto a las ganancias y, a
los efectos de expresar su postura, juzgo decisivo remarcar que la remision que efectla
el articulo 93, inc. b), a la disposicién contenida en el articulo 20, inc. j), de la ley del
tributo resulta un Obice para la admision de la tesis recursiva de la apelante. En efecto,
interpretd que del andlisis de ésta Ultima normativa se desprendié que, a los fines de la
procedencia de la presuncién de ganancia neta normada en el citado inc. b) del articulo
93, el beneficiario de la renta debe ser el autor de la obra o sus derechohabientes v,
ademas, ésta no debe reconocer su origen en una locacién de obra o de servicio,
formalizada o no contractualmente.

Sostiene que, es indudable que el articulo 20, inc. ), de la ley del gravamen, fue
pensado como una dispensa tributaria para personas fisicas, Unicas a las que la
legislacion les viene reservando el caracter de "autoras" de una obra contemplada en la
ley 11.723. A su juicio, esta interpretacion tampoco varié luego de la sancion de la ley
25.063, ya que esta nhorma no reconocio el caracter de "autor" de la persona juridica que
encargue a sus dependientes el desarrollo de una obra protegida, sino que se incorporé
esta circunstancia como un inciso adicional, al del "autor" persona fisica, facultando a la
entidad a ser "titular de los derechos de propiedad intelectual”, concepto distinto al de
"autor" y o sus "derechohabientes" en el sentido de transmisién "mortis causa" que le ha
dado la jurisprudencia.

En este sentido, el Tribunal expresé que si la intencion del legislador hubiera sido la
de encuadrar a las empresas beneficiarias del exterior en la situacion retentiva aligerada,
debié haberlo contemplado expresamente, o mediante una excepcion a la remision al
articulo 20, inciso j), de la ley del impuesto a las ganancias, o bien, por Gltimo, modificar
este dispositivo legal, cosa que tampoco hizo. Mientras tanto, entendié que una prudente
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exégesis normativa de todos los preceptos involucrados, permiten concluir en que resulté
acertado considerar que en el actual contexto legal la persona juridica puede ser "titular"
de derechos de propiedad intelectual, pero no puede ser calificada como "autora” de la
obra, pues esta calidad sigue respondiendo a quien utilizé su capacidad creadora en el
desarrollo de una idea.

= SYSCOM & CIPHER S.A.

- Sentencia del Tribunal Fiscal de la Nacién, Sala A, 29/03/2005

La empresa Syscom & Cipher S.A., en el marco del cumplimiento y desarrollo de su
actividad, suscribié contratos de representacion de software internacional con distintos
entes del exterior. En ese contexto, ha entendido que los pagos efectuados a dichos
beneficiarios estan sujetos a la retencién prevista en el inciso b) del articulo 93, de la ley
del impuesto a las ganancias.

Por los periodos comprendidos entre enero de 1993 y julio de 1997, el Fisco le
determina de oficio la obligacion fiscal aplicando el inciso h), del mencionado articulo 93,
fundando la misma en que los entes ideales no pueden ser titulares de derechos de
autor, y advierte, asimismo, que no consta la debida inscripcion de la obra ante la
Direccion Nacional del Derecho de Autor. A su vez, agrega que los contratos que la
recurrente acompafia para fundar su pretension, lejos estan de ser obras de las
caracteristicas que exigen las normas en juego. Entiende, en ese sentido, que el objeto
contractual contenido en la citada documentacidn constituye una locacidon de servicios
gue elimina la posibilidad de aplicacion del articulo 20, inciso j), de la ley del impuesto.

Por su parte, la apelante sostiene que de las disposiciones de la ley del impuesto a
las ganancias aplicables en la especie, esto es el inc. b) del articulo 93 y el inc. j) del
articulo 20, no surge restriccién alguna que permita suponer que resulten de aplicacion
exclusiva a personas fisicas, sino que proceden para cualquier pago a beneficiario del
exterior cuando se trata de remesas por la explotacién en el pais de derechos de autor,
sin que se efectlde ninguna distincidn respecto del caracter del mismo (persona fisica o
persona juridica).

Con sustento en el precedente de la Sala C de la causa "Application Software S.A.",
del 20/09/2001, el Tribunal Fiscal de la Nacién, concluyd que el software constituye una
obra protegida en los términos de la ley 11.372 y que las personas ideales son sujetos
capaces que pueden ser titulares de toda clase de derechos, con excepcion de los
personalisimos, no existiendo imposibilidad factica para atribuirle la titularidad del
derecho de autor. Hizo lugar, entonces, al recurso de apelacion interpuesto y se revocé la
resolucion determinativa apelada en la causa, por fundarse la impugnacion fiscal en la
imposibilidad de atribuir la titularidad de tales derechos a un ente ideal.
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- Sentencia de la Camara Nacional en lo Contenciosoadministrativo Federal, Sala lll,
07/04/2010

La Camara confirmé el fallo del Tribunal Fiscal de la Nacion, considerando que las
retenciones en concepto de impuesto a las ganancias por pagos efectuados a
beneficiarios del exterior por la explotacién de obras de software deben encuadrarse en el
inc. b), y no en el inc. h) del art. 93 de la ley del tributo como pretende el Fisco, en tanto
las personas juridicas pueden ser consideradas autor intelectual de un programa de
software conforme a la reforma introducida por la ley 25.036, la resolucién 3 bis/87, el
decreto 165/94 y los fundamentos dados por la Sala C del Tribunal Fiscal de la Nacion en
el caso “Application Software S.A.", fallo confirmado por la Sala V de la Camara el 20 de
febrero de 2007.

= AVAILABILITY S.A.

- Sentencia del Tribunal Fiscal de la Nacién, Sala C, 26/02/2010

La diferencia de criterio con la AFIP, radicé en que la actora interpreté que los
pagos que realizara en concepto de derechos de autor a la empresa Quantum Software
House, por el contrato que se celebrara el 10/12/93, cuyo objeto fue la representacion y
comercializacién de un software de aplicacién financiera y bancaria titulado “Sistema
Financiero Integral (SFI-Il)" de propiedad de Quantum, cuya titularidad surge de la
inscripcion que se efectuara en la Republica Oriental del Uruguay en el afio 1984 y en la
Direccion Nacional del Derecho de Autor de nuestro pais, el 27 de junio de 1991, se
encontraba comprendida en las previsiones del articulo 93, inciso b), de la ley del
impuesto a las ganancias.

El Fisco entendié que, como el impuesto a las ganancias no recayé directamente
sobre el autor de la obra o sus derechohabientes, no se cumplieron los recaudos
necesarios para encuadrar a los pagos motivo del ajuste dentro del supuesto del articulo
93, inciso b), de la ley del impuesto a las ganancias, debiendo presumirse en
consecuencia que el 90% de los importes pagados al beneficiario del exterior constituyen
ganancias de fuente argentina.

En este punto, mencionamos que la actora centro la discusién en demostrar que la
operatoria encuadraba en lo dispuesto por el articulo 20, inciso j), de la ley del impuesto a
las ganancias, siéndole de aplicacién, en consecuencia, el inciso b) del articulo 93, es
decir, la explotacién en el pais de derechos de autor.

Por unanimidad, voto del vocal preopinante —Dr. Vicchi— con las adhesiones de los
Dres. Urresti y Adorno, el Tribunal confirmé el criterio fiscal.
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= Resumen

A) Fallos en el sentido de que las rentas abonadas al beneficiario no residente se
encuentran sujetas a la presuncion de ganancia neta prevista por el inc. b) del
articulo 93 de la ley del impuesto a las ganancias (aplicacion de la alicuota de
retencion reducida del 12,25%):

- Tribunal Fiscal de la Nacion:

“Picapau S.R.L.”", TFN, Sala C, 19/04/1999;
“Application Software S.A”, TFN, Sala C, 20/09/2001;
“Syscom & Cipher S.A.”", TEN, Sala A, 29/03/2005;
“Application Software S.A”, TFN, Sala A, 31/08/2005;

- Camara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal:
“Application Software S.A”, CNACAF, Sala V, 20/02/2007;
“Syscom & Cipher S.A.”, CNACAF, Sala Ill, 07/04/2010;

B) Fallos en sentido contrario, es decir que las rentas abonadas al beneficiario no
residente se encuentran sujetas a la presuncion de ganancia neta prevista por el
inc. h) del articulo 93 de la ley del impuesto a las ganancias (aplicacion de la
alicuota de retencion no reducida del 31,5%):

- Tribunal Fiscal de la Nacion:

“PSI Technologies de Argentina S.A.”, TFEN, Sala B, 20/02/2007;
“SAP S.A.”, TEN, Sala B, 08/04/2008;

“Availability S.A.”, TFN, Sala C, 26/02/2010;

- Camara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal:
“Picapau S.R.L.”, CNACAF, Sala IV, 29/09/2000;
“Application Software S.A”, CNACAF, Sala IV, 21/03/2006;

- Corte Suprema de Justicia de la Nacion:
“Picapau S.R.L."”, CSJIN, 20/09/2005;
“Application Software S.A”, CSJIN, 22/02/2011

Como podemos observar, no se desprende un criterio de resolucién unificado en
todas y cada una de las sentencias tratadas en las diferentes instancias de apelacion,
tanto en via administrativa como en via judicial, excepto la Corte Suprema de Justicia de
la Nacién que si ha mantenido el criterio en las causas sobre las que se ha expedido, en
relacion a que las rentas abonadas al beneficiario no residente se encuentran sujetas a la
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presuncion de ganancia neta prevista por el inciso h) del articulo 93 de la ley del impuesto
a las ganancias.

En este sentido, en el fallo “Application Software”, el Maximo Tribunal, adhiri6é a la
postura del Fisco con remisién al dictamen del Procurador en “Picapau SRL”, donde se
puntualizé que el objetivo tenido a la vista en su momento por el legislador, al modificar la
ley de impuesto a los réditos, fue que el gravamen recayera sobre el autor o sus
derechohabientes, descartando la procedencia del encuadramiento en aquél caracter de
las personas juridicas, en los casos de cesiones, onerosas y gratuitas.

Las personas juridicas pueden ser titulares de un derecho de propiedad intelectual,
pero no podran calificar como “autores o sus derechohabientes”, ya que este Ultimo
supuesto cabe Unicamente a la persona fisica que utilizé6 su capacidad creadora en el
desarrollo de una idea.

Pues bien, que la capacidad creadora se atribuya Unicamente a las personas
fisicas, implica no considerar a las personas juridicas como “autoras” en aquellos casos
en que la organizacion de los aspectos funcionales y tecnoldgicos para su desarrollo
(como en el caso del software), asi como también la organizacion de los dependientes
contratados para la realizacion del proyecto colectivo, donde no puede imaginarse
siquiera la autoria de personas fisicas individualizables en su disefio y desarrollo.

3.1.4.7. Bases de datos internacionales

A continuacién, analizaremos el caso de los pagos realizados a beneficiarios del
exterior por la posibilidad de acceso remoto a bases de datos internacionales, teniendo
en cuenta que constituyen uno de los bienes protegidos por el derecho de autor.
Recordemos que la ley 11.723 incluye dentro del concepto de propiedad intelectual
—conforme al articulo 1°- a las obras cientificas, literarias y artisticas, las cuales
“...comprenden los escritos de toda naturaleza y extension, entre ellos los programas de
computacion fuente y objeto; las compilaciones de datos o de otros materiales;...".

La cuestion a definir, teniendo en cuenta las particularidades puntuales de cada
caso, es si la operacion debe ser considerada una prestacion de servicios realizada en el
exterior y, por lo tanto, fuera del alcance de tributacion del impuesto a las ganancias en
Argentina o bien, si dicho servicio encuadra en la excepcion al principio de fuente prevista
en el segundo parrafo del ya citado articulo 12 de la ley del impuesto a las ganancias por
configurar un asesoramiento técnico, financiero o de otra indole prestado desde el
exterior y, en consecuencia, el ingreso obtenido por el sujeto del exterior debe
considerarse ganancia de fuente argentina para él, correspondiendo aplicar la retencion
de pago Unico y definitivo prevista en la ley del tributo. ("®)

8 Vazquez Cambon, Marfa I., “La realidad del Impuesto a las Ganancias en relacion con el software y el uso
de bases de datos internacionales”, Errepar, Consultor Tributario, enero de 2012.
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Forcada (°) sostiene que, usualmente, la base de datos no estara situada o
colocada en el territorio argentino, sino en el extranjero, donde los datos son
almacenados y procesados. No existe, por la misma razon, un servicio realizado en el
territorio nacional y, adicionalmente, tampoco existe una transmisién de conocimientos
gue permita calificar el pago como un asesoramiento técnico. A todo evento, el software
gue se utiliza como medio de acceso a la base de datos reside temporalmente en el
ordenador del usuario argentino sin que este tenga posibilidad alguna de modificarlo o
emplearlo de otro modo que no sea para acceder a la informacion. Sin embargo, varios
fallos han sostenido que la fuente esta dada por la existencia de un sistema informatico
utilizado econémicamente en el pais que resulta asimilado a una asistencia técnica.

(°) comprende el

suministro de instrucciones, escritos, grabaciones, peliculas y demas instrumentos

Podemos definir, en forma breve, que la asistencia técnica

similares de caracter técnico, destinados a la elaboracion de una obra o producto para la
venta o prestacion de un servicio especifico para los mismos fines de venta. Este
suministro de asistencia puede comprender la transferencia de conocimientos técnicos,
de servicios de ingenieria, de investigacion y desarrollo de proyectos, de asesoria y
consultoria y el suministro de procedimientos o formulas de produccion, datos,
informaciones y especificaciones técnicas, diagramas, planos, y la provision de
elementos de ingenieria basica y de detalle.

Seguidamente, analizaremos cada una de las sentencias, tanto del Tribunal Fiscal
de la Nacion, como de la Camara Nacional de Apelaciones en lo
Contenciosoadministrativo Federal, en las cuales la controversia se origina por las
determinaciones realizadas por la AFIP-DGI a Aerolineas Argentinas S.A., Austral Lineas
Aéreas - Cielos del Sur S.A. y Lineas Aéreas Privadas Argentinas S.A. por la falta de
retencion a beneficiarios del exterior en concepto de impuesto a las ganancias por la
utilizacién en territorio argentino de un sistema informatico con el fin de poder efectuar
reservas de pasajes.

A raiz del fallo del Tribunal Fiscal de la Nacién en la causa “Aerolineas Argentinas
S.A.”, Yemma (®%) plantea como hubieran operado los factores si no hubieran existido las
herramientas de comunicacion y procesamiento electrénico en la conformacién de la
operatoria. Segun el autor, la respuesta se plantearia del siguiente modo: la reserva de
pasajes realizada por un operador local, a un equivalente radicado en otro pais, se habria
materializado mediante un requerimiento por correo, o por via telefénica, y por igual via el
operador local habria recibido la contestacion que le habria permitido dar por realizada la
venta de pasajes, alojamiento o alquiler de medios de transporte. Desde el punto de vista
del analisis funcional observamos dos actividades perfectamente escindibles: el operador
local vende o cierra un negocio con un cliente local (esta operacion es totalmente de

" Forcada, Carlos A., “Algunas reflexiones en torno a la propiedad intelectual y la ubicacién de la fuente

roductora de las rentas, segunda parte”, Errepar, Doctrina Tributaria, abril de 2013.

° Para ampliar el alcance del término “asistencia técnica”, segln las posturas doctrinarias y jurisprudenciales,
ver “La transferencia de tecnologia en el impuesto a las ganancias”; Screpante, Mirna S, Practica Profesional
2011-151.

8 yemma, Juan C., “Procesamiento de datos en server remoto: ¢es servicio de asistencia técnica?”, La Ley,
Peri6dico Econdmico Tributario, N° 311, octubre de 2004.
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fuente argentina), y el operador extranjero presta un servicio al operador local mediante el
uso de informacién propia, que permite a éste Ultimo perfeccionar el negocio (esta
operacion es de fuente extranjera, si se la encuadra como servicio en extrafia
jurisdiccién). Todo parece indicar que la actividad que describiéramos deberia ser
encuadrada en la definicion genérica de fuente extranjera, en cabeza de un beneficiario
del exterior, en virtud de la cual un servicio prestado en el exterior, que no implique
asesoramiento o transferencia de conocimientos técnicos, para ser utilizados en el pais,
no podria estar sujeto a las reglas dispuestas en los arts. 91 a 93 de la ley del impuesto a
las ganancias.

= AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.
- Sentencia del Tribunal Fiscal de la Nacién, Sala D, 12/05/2004

Aerolineas Argentinas S.A. apelé ante el Tribunal Fiscal de la Nacion una
determinacion realizada por la DGI, por el periodo entre enero de 1994 y junio de 1999,
por retenciones con caracter de pago Unico y definitivo no practicadas a la firma Amadeus
S.A., sujeto del exterior, en concepto de impuesto a las ganancias. Explica, en su
defensa, que para el ejercicio de sus actividades habituales la empresa necesita contar
con un sistema de reserva de pasajes, hoteleria y alquiler de automoviles, recibiendo
para ello los servicios del llamado “sistema Amadeus”, el cual consiste en la operacion de
una base de datos permanentemente actualizada con la informacién de las
disponibilidades existentes, estructurada con recursos humanos y materiales ubicados en
el exterior.

La sociedad alega que “no corresponde efectuar retencion alguna, por tratarse de
un servicio prestado integramente en el exterior, describiendo que el proposito basico del
sistema es el de desarrollar y mantener un banco de datos con el objeto de suministrar a
los usuarios finales -aerolineas, agencias de viajes y hoteles- un amplio campo de
informacion acerca de los servicios turisticos que estan a su disposicion, sin que exista
para ello una concesion de uso de software, sino una via de comunicacion al solo efecto
de transmitir datos, dado que la informaciéon contenida en la base no puede ser
modificada ni adaptada a las necesidades del usuario. Pone de resalto que los Unicos
bienes situados o utilizados econémicamente en la Argentina son las PC (ordenadores
personales), las impresoras y las tarjetas de comunicaciones que se instalan en las PC
para acceder a Amadeus y que cubren las mismas funciones que los "browser"
(navegador) en el acceso a Internet.” Asimismo, “expone que el sistema Amadeus puede
consultarse casi sin limitaciones y que so6lo se genera la obligacion de pago cuando se
procesa una reserva, indicando que Aerolineas Argentinas pagaba un precio por cada
reserva de sus servicios que se hubiera realizado a través de este sistema informatico,
cuyo procesamiento se realizaba en el exterior y en consecuencia el servicio que se
prestaba no era de fuente argentina sino extranjera.”
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Finalmente, el Tribunal confirmdé el ajuste impositivo, revocando la sancion que
habia sido impuesta por la DGI, entendiendo que, en realidad, lo que habia contratado
Aerolineas Argentinas era un servicio interactivo puesto en Internet por Amadeus que, en
los sustancial, opera como una asistencia técnica, considerando que se carga en
Argentina con los datos que desea Aerolineas Argentinas a pedido de sus clientes, se
procesa en el exterior y suministra resultados que quedan registrados en un archivo
disponible en cualquier momento para Aerolineas Argentinas y sus agentes, quienes los
utilizan econémicamente en el territorio nacional, pagando por todo ello un precio, que
forma parte del contrato que ha servido de base para la determinacion de oficio. “Es
precisamente la utilizacion econdmica (de cosas o derechos, materiales o no) que
Aerolineas Argentinas hace en el pais de esa prestacion, globalmente considerada y no
el uso de ordenadores, de impresoras y de tarjetas de comunicacion, la que configura
como de fuente argentina a la renta que ella genera y por ende, su sujecion a la ley
nacional del impuesto a las ganancias, de acuerdo con lo previsto en el art. 5° de la
misma (t.0. 1986 y modif.) y en el inc. d) del art. 9° del reglamento (dec. 2353/86 y conc.
posterior), en la forma, que en este caso, se halla prevista en el Convenio celebrado con
el Reino de Espafia y aprobado por la ley 24.258.”

- Sentencia de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo
Federal, Sala I, 05/02/2008

La Camara resolvid el recurso de apelaciéon presentado por Aerolineas Argentinas
S.A., confirmando la posiciéon del Fisco. De acuerdo al criterio general de fuente
establecido en el articulo 5° de la ley del impuesto a las ganancias, entendié que si bien
“...Aerolineas Argentinas S.A. alega que los pagos efectuados a Amadeus Marketing S.A.
se encuentran relacionados con el procesamiento de datos de reserva efectuada en una
base de datos sita fuera del pais, lo cierto es que los importes facturados por la firma del
exterior a la actora constituyen la contraprestacion por la utilizacion economica del
servicio prestado y que se exterioriza por las reservas efectuadas por la actora, las que
resultan esenciales para emitir los boletos de viaje, posibilitando, de tal modo, que se
lleven a cabo todas aquellas transacciones que se encuentran sujetas al régimen de
bloqueo de disponibilidades.”

El principal inconveniente que presenta dicha interpretacion es la inseguridad que
se plantea en la aplicacion de la normativa vigente, ya que, en funcién del criterio
sostenido por la Camara, y en un sentido amplio, se puede llegar a considerar que
cualquier servicio prestado en el exterior es utilizado econémicamente en Argentina y, por
lo tanto, constituye renta de fuente argentina para el sujeto no residente, correspondiendo
efectuar la retencién de pago Unico y definitivo del impuesto a las ganancias al
beneficiario del exterior cuando, para poder llegar a dicha consideracion, tal como ya fue
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planteado, corresponderia modificar la normativa legal en vigencia para extender la

excepcion del principio de fuente respecto de los servicios prestados en el exterior. (%)

= AUSTRAL LINEAS AEREAS - CIELOS DEL SUR S.A.
- Sentencia del Tribunal Fiscal de la Nacién, Sala A, 06/02/2007

La empresa Austral Lineas Aéreas - Cielos del Sur S.A. interpuso un recurso de
apelacion contra la determinacion realizada por la D.G.I. con motivo de no haber actuado
como agente de retencién del impuesto a las ganancias por los pagos realizados a la
empresa Amadeus Marketing S.A. —sujeto no residente— originados en el uso del sistema
de reservas Amadeus, en el periodo enero de 1994 a diciembre de 1998.

La pretension del Fisco estaba fundada en la “utilizacién econémica” de un sistema
informatico en la Argentina, el cual por aplicacion del articulo 5° de la ley del impuesto a
las ganancias era considerado de fuente argentina.

Austral sostuvo que no correspondia efectuar retencion alguna por tratarse de un
servicio prestado integramente en el exterior, describiendo que el propoésito basico del
sistema es el de desarrollar y mantener un banco de datos con el objeto de suministrar a
los usuarios finales un amplio campo de informacion acerca de los servicios turisticos que
estan a su disposicion, sin que exista para ello una concesion de uso de software sino
una via de comunicacion al solo efecto de transmitir datos, dado que la informacién
contenida en la base no puede ser modificada ni adaptada a las necesidades del usuario.
Austral pagaba a Amadeus un precio por cada reserva de los servicios que hubiera sido
realizada a través de su sistema informatico. El procesamiento se realizaba en el exterior
y el servicio se prestaba, por lo tanto, en el exterior.

La Sala A del Tribunal Fiscal de la Nacién interpret6 “...que lo que ha contratado
Austral es un servicio que radica en la posibilidad de acceder a una base de datos
ubicada en el exterior; no habiendo, por lo demas, elementos suficientes —tal como se ha
visto— que denoten la concesion de uso de un software. A juicio de quienes suscriben
ésta resulta ser la verdadera esencia del negocio subexamine. La presencia o uso de
software, en determinados componentes periféricos utilizados para el acceso al sistema
—por caso, las tarjetas de comunicaciones— devienen en un elemento incidental del
contrato, que en nada menoscaban la naturaleza de servicio, que corresponde otorgar a
las prestaciones analizadas.

En consecuencia, y como ldgica derivacion de lo expuesto, sélo cabe caracterizar a
las transacciones electrénicas de marras como un servicio que, tal como se ha sefialado
reiteradamente, se encuentra prestado desde el exterior.

Siendo ello asi, y considerando la ausencia de un establecimiento permanente en el
pais de la empresa radicada en Espafia —aspecto éste no controvertido por las partes—,

82 Vazquez Cambén, Maria I., “La realidad del Impuesto a las Ganancias en relacion con el software y el uso
de bases de datos internacionales”, Errepar, Consultor Tributario, enero de 2012.
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cabe —en principio— sostener que el Estado Argentino carece de potestad tributaria
sobre las operaciones que aqui nos ocupan.

(...) Cabe delimitar el significado de "asesoramiento” al que la norma alude.
Conforme determinados antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios, puede definirse
gue el concepto que nos ocupa comprende toda prestacion que signifique la transmision
por cualquier medio (dictamen escrito, consejo oral, planos, especificaciones, etc.) de
conocimientos cientificos y/o empiricos, elaborados especialmente o adquiridos con
anterioridad por el dador siempre que sean antecedente temporal mediato o inmediato de
la realizaciéon de actividades o actos econdmicos en nuestro pais, en funcién de las
cuales se elaboren o transmitan (Enrique J. Reig — Jorge Gebhardt — Rubén H.
Malvitano "Impuesto a las Ganancias", pag. 119, con cita de Juan Carlos Vicchi).

Bajo tal pauta conceptual, cabe interpretar que el uso de bases de datos ubicadas
en el exterior aqui analizadas, no participa del concepto de asesoramiento a que se
refiere el segundo parrafo del art. 12 de la ley del gravamen. No se trata aqui de la
transmision de conocimientos cientificos o empiricos, sino simplemente de la transmision
de datos para su procesamiento en el exterior, u originados en un procesamiento llevado
a cabo en el exterior.”

En efecto, el Tribunal emitié sentencia, revocando la determinacién del impuesto a
las ganancias, declarando la improcedencia de las retenciones reclamadas por el Fisco.

- Sentencia de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo
Federal, Sala V, 02/06/2009

El Fisco Nacional apel6 el fallo del Tribunal Fiscal de la Nacién. La Camara hizo
lugar al recurso y revoco la resolucion del Tribunal, confirmando la determinacién del
impuesto a las ganancias en concepto de retenciones a beneficiarios del exterior por los
pagos realizados por la utilizacion en el territorio argentino del sistema informatico
Amadeus.

Para resolver como lo hizo, la Camara sostuvo “(...) que Austral contraté un servicio
gue radica en la posibilidad de acceder a una base de datos en el exterior y que la
ausencia de un establecimiento permanente de la empresa en el pais no le quita el
Estado Argentino potestad tributaria, ya que del mismo expediente surge que Austral ha
obtenido un aprovechamiento del servicio brindado por Amadeus, es decir, que se utilizd
la asistencia brindada por dicha firma para que la empresa aerocomercial pudiese
obtener ganancias por la venta de sus productos a través de dicho sistema.”

El criterio de la Sala V lleva al mismo resultado que el sostenido por la Sala | en la
causa “Aerolineas Argentinas S.A.”, que consideraba de fuente argentina los servicios
prestados en el exterior en funcién de su utilizacion econdmica, haciendo mencion
expresa de lo concluido por la Sala I, pero, en la causa “Austral”, la Sala V considera la
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existencia de una “asistencia” utilizada para obtener beneficios en Argentina, basando en
dicho concepto la gravabilidad de los pagos efectuados al no residente. (%%

= LINEAS AEREAS PRIVADAS ARGENTINAS S.A.
- Sentencia del Tribunal Fiscal de la Nacién, Sala C, 14/04/2010

La empresa Lineas Aéreas Privadas Argentinas S.A. (LAPA) apel6 ante el Tribunal
Fiscal de la Nacién la determinacion realizada por el Fisco en concepto de retenciones de
pago Unico y definitivo a beneficiarios del exterior omitidas en los pagos realizados en el
periodo enero de 1997 a abril de 2001 a empresas no residentes (LH System y Amadeus)
por el “uso del sistema computarizado de reservas, que consiste en un software que
permite conocer la disponibilidad de plazas en los distintos vuelos de las distintas
empresas aéreas, y que a través del mismo es posible reservar un lugar en un vuelo
determinado para un posible pasajero permitiendo ademas preparar la emision de los
boletos de vuelo, hacer consultas y/o reservas de habitaciones de hoteles y/o alquiler de
autos. (...) El servidor operativo se encuentra radicado en el exterior y opera a base de
un software que utiliza exclusivamente el prestador del servicio de reserva que se
alimenta de los datos que cursa on line, el operador desde el pais. La compafiia titular del
servidor y del software no posee en el territorio nacional ningln establecimiento o
dependencia a través de la cual el servicio que presta se complemente o concrete.”

El Tribunal Fiscal de la Nacion revoca la determinacién realizada por el Fisco,
concluyendo “que las prestaciones efectuadas por las empresas operadores de los
sistemas informaticos arriba mencionados originan para la mismas renta de fuente
extranjera, por lo cual quedan excluidas del poder tributario del Estado Argentino y por
consiguiente no estan sujetas a la retencion del impuesto a las ganancias”. Que “cabe
interpretar que el uso de bases de datos ubicadas en el exterior aqui analizadas, no
participa del concepto de asesoramiento a que se refiere el articulo 12, parrafo 2 de la ley
del gravamen, sino que se trata de una prestacion de servicios, que simplemente se
refiere a la transmision de datos para su procesamiento en el exterior, u originados en un
procesamiento llevado a cabo en el exterior”.

- Sentencia de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo
Federal, Sala Ill, 08/09/2011

La AFIP interpuso recurso de apelacién contra la sentencia del Tribunal Fiscal de la
Nacion. La Camara, remitiéndose a los dos antecedentes mencionados con anterioridad
(que comparte en lo sustancial), confirmé la determinacion del Fisco. Consider6 verificada
una asistencia técnica que redunda en la percepcién de beneficios econémicos para la
compariia aerocomercial. “Por lo tanto, corresponde admitir en sustancia los agravios de

8 vazquez Cambon, Maria I., “La realidad del Impuesto a las Ganancias en relacién con el software y el uso
de bases de datos internacionales”, Errepar, Consultor Tributario, enero de 2012.
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la AFIP-DGI, revocar la resolucion del TFN y determinar la gravabilidad de los pagos
efectuados a Sabre Group Inc. y Galileo International de USA, Amadeus Marketing SA y
Amadeus Global Travel Distribution de Espafia, en tanto se consideran de fuente
argentina.”

= Resumen

A) Fallos en el sentido de que la fuente esta dada por la existencia de un sistema
informatico utilizado econémicamente en el pais que resulta asimilado a una
asistencia técnica:

- Tribunal Fiscal de la Nacioén:
“Aerolineas Argentinas S.A.”, TFN, Sala D, 12/05/2004;

- Camara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal:
“Aerolineas Argentinas S.A.”, CNACAF, Sala I, 05/02/2008;

“Austral Lineas Aéreas - Cielos del Sur S.A.”, CNACAF, Sala V, 02/06/2009;
“Lineas Aéreas Privadas Argentinas S.A.”, CNACAF, Sala Ill, 08/09/2011;

B) Fallos en sentido contrario, es decir que no hay fuente argentina al tratarse de
rentas originadas en el procesamiento de datos efectuado en el extranjero:

- Tribunal Fiscal de la Nacion:
“Austral Lineas Aéreas - Cielos del Sur S.A.”, TEN, Sala A, 06/02/2007;
“Lineas Aéreas Privadas Argentinas S.A.”, TFN, Sala C, 14/04/2010

En resumen, podemos decir que cuando exista asistencia técnica brindada desde el
exterior, y la utilizacion de esa asistencia se aproveche en el pais, esa renta sera de
fuente argentina por aplicacién del articulo 12 de la ley del impuesto a las ganancias. En
caso de tratarse de un servicio resultaria irrelevante el lugar de su “utilizacion
economica”, y solo podria generar ganancias de fuente argentina si tal servicio (i) se
prestara en la Argentina, o (ii) se prestara en el exterior, pero calificara como “asistencia
técnica”. (**) Este criterio es contrario a la doctrina del fallo “Aerolineas Argentinas S.A.”
la cual, en funcion de la interpretacion de la Sala | de la Camara Nacional de Apelaciones
en lo Contenciosoadministrativo Federal, se podria llegar a considerar que cualquier
servicio prestado en el exterior es utilizado econdmicamente en Argentina, constituyendo
renta de fuente argentina para el sujeto no residente, correspondiendo efectuar la
retencion pertinente.

8 Screpante, Mirna S., “La transferencia de tecnologia en el impuesto a las ganancias”, La Ley, Practica
Profesional, N° 151, 2011.

80




3. TRATAMIENTO IMPOSITIVO

3.1.5. Categoria de larenta

Tal como lo hemos analizado, la renta proveniente de la contraprestacion por
derechos de autor, se puede diferenciar si es de fuente argentina o de fuente extranjera,
debiendo analizar en qué categoria se encuadran las mismas. Por su especificidad, se
descarta la primera categoria, debiendo reducirse el andlisis a las demas.

3.1.5.1. Segunda categoriay tercera categoria

El articulo 45, inciso b), de la ley del impuesto a las ganancias, alcanza como
ganancia de segunda categoria a "los beneficios de la locaciéon de cosas muebles y
derechos, las regalias y los subsidios periédicos", siendo de especial interés estudiar la
locacion de derechos y las regalias, ya que habitualmente constituyen la contraprestacion
de la cesion de estos derechos.

En cuanto a las regalias, la ley las define en su articulo 47 como "...toda
contraprestaciéon que se reciba, en dinero o en especie, por la transferencia de dominio,
uso o goce de cosas o por la cesién de derechos, cuyo monto se determine en relacion a
una unidad de produccion, de venta de explotacién, etcétera, cualquiera sea la
denominacién asignada”, siendo tales las remuneraciones que se pactan habitualmente
por el uso o transferencia de los derechos de autor.

La regalia correspondera encuadrarla dentro de la Tercera Categoria de ganancias
cuando sean obtenidas o derivadas a través de Sujetos Empresa, en particular:

- Através de sociedades incluidas en el Articulo 49 LIG.

- Porintermedio de empresas unipersonales.

- Por auxiliares de comercio incluidos en la Tercera Categoria (V.gr.
comisionista, rematador o consignatario).

- Por personas fisicas que realicen habitualmente actividades de
investigacion, experimentacion, etc., destinadas a obtener bienes
susceptibles de producir regalias (cfr. Articulo 86 LIG, ultimo parrafo).

En los demas casos, y segun las disposiciones del Articulo 45 inc. b) de la ley del
impuesto a las ganancias, el titular del bien o derecho cedido debera incorporarlas dentro
de las rentas de la Segunda Categoria, aun cuando provenga de bienes que han estado
afectados a la produccién de ganancias de otra categoria (V.gr. un inmueble afectado a la
generacién de alquileres o arrendamientos que se transfiere contra una regalia de un %
“x” de las proximas cosechas del adquirente). (*°)

En relacion al tratamiento de los resultados de la enajenacién de estos derechos,
Fernandez (®°) sostiene que, en el caso de las regalias, no hay dudas sobre su inclusién

8 Rajmilovich, Dario. Manual del Impuesto a las Ganancias, 32 edicion. Buenos Aires, La Ley, 2013.
Pags.439.

8 Fernandez, Luis Omar, “Tratamiento impositivo de los derechos de autor”, Practica Profesional, Ed. La Ley,
11 de mayo de 2011, pagina 75.
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en el objeto del tributo pues el articulo 45 inciso h) menciona la "...transferencia
definitiva”, aunque no se realicen estas operaciones habitualmente, el 47 se refiere
expresamente a la transferencia de dominio y el 86 establece el régimen de deducciones
para estos casos. En el caso de la transferencia de derechos (...) se considera que estas
operaciones estan comprendidas en el inciso h) del 45 antes citado porque, si bien no se
trata de derechos de llave, marcas o patentes de invencién la mencion a las "regalias"
gue son una forma de contraprestacion, seguida del término "similares" amplia el
contenido del inciso e incluye a estas transferencias.

Es importante tener presente que, por un lado, el articulo 45, inc. b), grava las
regalias, cuya “definicion no entrafia un tipo o clase de rentas diferenciada en razén de su
naturaleza, sino una forma o modalidad de contraprestacion o retribucion variable,
definida en forma especifica por la ley de impuesto a las ganancias en el Articulo 47 LIG.
(...) La forma o modalidad de la retribucién, variable en funcién de un indice o unidad
verificada en cabeza del adquirente, locatario o cesionario, cuando la operacién que le da
origen a la regalia es: (i) transferencia de dominio de cosas (muebles o inmuebles), (i)
cesion del uso o goce de cosas (muebles o inmuebles), o (iii) cesién de derechos, ‘ifie’ la
renta obtenida como una ganancia especial, siempre gravada y tipificada como renta de
Segunda Categoria.”. (¢")

Por su parte, el articulo 45, inc. h), alude a los ingresos que se perciban por la
transferencia definitiva de bienes intangibles que se mencionan taxativamente, entre ellos
las regalias, sea que: 1) la contraprestacion se perciba en uno o mas pagos; 2) estas
operaciones se efectien habitualmente o no (excepcién al concepto de renta gravable
para los sujetos a quienes se les aplica a la teoria de la fuente). En relacion a ello,
Rajmilovich (®%) sostiene que “no cabe confundir la transferencia de una regalia con la
generacién de una regalia (cfr. art. 47 LIG), siendo la primera la cesion definitiva del
derecho de cobro de una regalia (el flujo de fondos a recibir de una regalia) y no la
regalia misma”. Agrega, que “si se tratara de una transferencia de dominio, se estaria
extinguiendo la fuente productora, siendo entonces la retribucién una ‘ganancia de
capital’ y no una ‘renta de capital’. Empero, por calificar como rentas gravadas a las
regalias, tanto los Articulos 45, inciso b) y 47 LIG, aun caracterizada como una ganancia
de capital se incluye en el objeto del impuesto como Ganancia Gravable.”

3.1.5.2. Cuarta categoria

Las ganancias de la cuarta categoria, establecidas en el articulo 79 de la ley del
impuesto a las ganancias, alcanzan a las rentas del trabajo personal. En el caso
especifico de la obtencion de rentas provenientes por el pago de derechos de autor, en el
inciso f) —ejercicio de profesiones liberales u oficios...— de dicha norma, pueden

87 Rajmilovich, Dario. Manual del Impuesto a las Ganancias, 3?2 edicion. Buenos Aires, La Ley, 2013. Pag.
429.

8 Rajmilovich, Dario. Manual del Impuesto a las Ganancias, 32 edicion. Buenos Aires, La Ley, 2013. Pag. 433
y 439.
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encuadrarse los incisos a), b) y ¢) del articulo 4 de la ley 11.723, a los cuales ya hemos
hecho referencia.

3.1.6. Deducciones especiales de la segunda categoria: regalias

El articulo 86 de la ley establece deducciones especiales de la segunda categoria
para los beneficiarios de regalias residentes en el pais —personas fisicas y sucesiones
indivisas— a los efectos de determinar la ganancia neta. La norma establece un
tratamiento diferente para la deduccion por regalias, hasta el recupero del capital
invertido, segun si los costos y gastos de los bienes transferidos fueron realizados en el
pais o en el exterior.

El dltimo parrafo del articulo 86 establece que estas deducciones no son aplicables
“cuando se trate de beneficiarios residentes en el pais que desarrollen habitualmente
actividades de investigacion, experimentacion, etc., destinadas a obtener bienes
susceptibles de producir regalias, quienes determinaran la ganancia por aplicacién de las
normas que rigen para la tercera categoria”. Sobre este tema nos referiremos en el
acapite siguiente.

3.1.7. El derecho de autor como erogacion

Los derechos de autor seran deducibles de las ganancias de sus pagadores, en las
mismas condiciones que cualquier otra erogacion; asi, cuando se comercialicen, sera un
componente del costo de venta, mientras que, cuando se utilice el conocimiento por el
cual se abona la regalia, de corresponder, recibira el tratamiento de gasto necesario.

En el primer caso, la imputacién al afio fiscal sera por el criterio de lo devengado,
habida cuenta que se trata de rentas de la 32 categoria, mientras que en el segundo
dicha imputacién dependera de la categoria en la que se incluya la renta obtenida.

El dltimo parrafo del articulo 18 plantea una restriccion a la deduccion de esta
erogaciones, ya que cuando los perceptores estén vinculados con el pagador o
"...ubicados, constituidos, radicados o domiciliados en jurisdicciones de baja o nula
imposicion" para efectivizar la misma, se requiere que esté pagada o acreditada en los
términos del octavo parrafo del mismo —acreditacién en cuenta, reinversién u otra forma
de disposicion— hasta el vencimiento del plazo para presentar la declaracion jurada del
tributo del ejercicio en que se haya devengado la erogacion. (*)

89 Fernandez, Luis Omar, “Tratamiento impositivo de los derechos de autor”, Practica Profesional, Ed. La Ley, 11 de mayo
de 2011, pagina 75.
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3.1.8. Declaracién Jurada patrimonial. Normas generales obligatorias de valuacion
patrimonial

De acuerdo con lo establecido por el articulo 3 del decreto reglamentario de la ley
del impuesto a las ganancias, las personas fisicas y las sucesiones indivisas se
encuentran obligadas a efectuar anualmente una declaracion jurada exteriorizando los
bienes y deudas que integran su patrimonio al 31 de diciembre del afio por el cual
corresponda la liquidacion del respectivo tributo.

Con los fines de un correcto y homogéneo cumplimiento de la citada obligacién,
resulta necesario precisar los criterios de valuacion que —con caracter obligatorio y en un
todo de acuerdo con las disposiciones normativas que reglan el tributo— deben observar
los aludidos sujetos para exteriorizar con uniformidad y exactitud la cuantificacion de sus
correspondientes patrimonios. Asimismo procede contemplar la exigencia de consignatr,
en la respectiva declaracion jurada patrimonial, los bienes situados, colocados o
utilizados en el extranjero.

Siguiendo este orden de ideas, la Resolucién General N° 2527 D.G.l. (B.O.
01/03/1985) (*°) establece las normas generales obligatorias de valuacién patrimonial. Su
articulo 1° dispone:

“Las personas fisicas, las sucesiones indivisas y los responsables indicados en los
incisos b), c), d), e) y g) del articulo 2° del Decreto Reglamentario, texto ordenado
en 1979 y sus modificaciones, de la Ley del Impuesto a las Ganancias, al solo
efecto de la declaracidn jurada patrimonial prevista por su articulo 3° y sin perjuicio
de las disposiciones normativas que reglan el Impuesto a las Ganancias, deberan -
con caracter obligatorio- considerar las normas de valuacion que se establecen por
la presente Resolucion General.”

En su parte pertinente, en el punto A.IX —bienes situados, colocados o utilizados en
el pais— referido a Marcas, patentes, derechos de autor y similares, el articulo 12 indica
como deben valuarse al sélo efecto de la declaracion jurada patrimonial:

“Las marcas, patentes, derechos de autor y bienes similares se valuaran por su
costo de adquisicion o por las sumas efectivamente erogadas con motivo de su
desarrollo.”

En relacion a los bienes situados, colocados o utilizados en el extranjero, el articulo
15 establece:

“Los bienes y deudas en el extranjero, cuya declaracion es de caracter obligatorio,
deberan ser valuados siguiendo los preceptos basicos establecidos en esta

0 .
www.laleyonline.com.ar
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Resolucion General para sus similares del pais transformando, en su caso, las
unidades monetarias extranjeras a pesos argentinos (...).”

3.1.9. Resolucién General 830: retencidon por pago en concepto de “explotaciéon de
derechos de autor”

La Resolucion General (AFIP) 830 enumera, en su Anexo Il, los diversos conceptos
sujetos a retencion, entre los cuales se encuentran en el inciso h): “Explotacion de
derechos de autor y las restantes ganancias derivadas de derechos amparados por la
Ley N°11.723."

Por su parte, su Anexo VIl consigna, ademas de los respectivos cédigos del
régimen, las alicuotas que corresponde aplicar, tanto para sujetos inscriptos como para
los que no lo sean, y los pertinentes montos no sujetos a retencion. Asimismo, cuando
sea necesario, se debera recurrir a la escala consignada al pie de este Ultimo Anexo, a
los fines de determinar el “quantum” a retener por los conceptos en ella comprendidos.

La determinacion del importe a retener por pagos en concepto de derechos de autor
esta contemplada en el articulo 28 de dicha resolucién, el cual establece:

“Las ganancias provenientes de la explotacion de derechos de autor y las restantes
derivadas de derechos amparados por la Ley N° 11.723, no sufriran retenciones por
los importes abonados hasta la suma acumulada de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.-)
en cada periodo fiscal y por cada agente de retencidn.

Superada la referida cifra, los pagos que se realicen con posterioridad quedan
sujetos a retencion de acuerdo con el procedimiento de calculo que disponen los
articulos 25 y 26. A fin de lo previsto en el inciso a) del citado articulo 26, no
correspondera adicionar a estos Ultimos pagos, los que se hubieran efectuado con
anterioridad al momento en que se alcanz6 la mencionada suma acumulada.

Los beneficiarios de las rentas deberan acreditar ante sus agentes de retencion el
cumplimiento de las condiciones exigidas por el articulo 20, inciso j), de la Ley del
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones (28.1.).”

A continuacién, mediante la presentacion de dos casos practicos, se expone en qué
supuesto corresponde efectuar la retencién y como corresponde calcular la misma.

CASO 1 (*

a) Datos

La "Editorial Panfleto" abon6 a Juan Lapiz, importante escritor de "la plaza”, la
suma de $9.900, sin retencidn alguna. ¢ Correspondid haber retenido alguna suma?

1 Nufiez, Eduardo José, “Régimen general de retencién aplicable en el impuestos a las ganancias”,
Impuestos, Ed. La Ley, 2009-22, pagina 1883.
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b) Solucion
Se interpreta que no corresponde retencion por imperio de la exenciéon plasmada
por el articulo 20, inciso j), de la ley de rito, de hasta la suma de $10.000 anual.

Se recuerda que por imperio del mentado inciso, la exencion opera siempre que:

- El impuesto recaiga directamente sobre los autores o sus derechohabientes,

- Las respectivas obran sean debidamente inscriptas en la Direccion Nacional del
Derecho de Autor,

- Que el beneficio proceda de la publicacién, ejecucion, representacion, exposicion,
enajenacion, traduccion u otra forma de reproduccion, vy,

- No derive de obras realizadas por encargo o que reconozca su origen de una
locacién de obra o de servicios formalizada o no contractualmente.

CASO 2 (%3
a) Datos
Similares al Caso 1, pero el Sr. Lapiz percibié de la editorial la suma de $14.000.

b) Solucion

En el presente supuesto corresponde retener sobre la diferencia entre $14.000 y
$10.000, es decir, sobre $4.000, suma de la cual debe deducirse el importe de
$1.200 no sujeto a retencion:

Ret. =200 + 0,14 (2.800 - 2.000) = $ 312

3.2. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Uno de los aspectos objetivos del impuesto al valor agregado (IVA) es la
gravabilidad de las obras, locaciones y prestaciones de servicios que la ley del gravamen
establece en su articulo 3°, siempre que las mismas se realicen en el territorio de la
Nacion. Ahora bien, no se consideraran realizadas en el territorio de la Nacion, aquellas
prestaciones previstas en el inciso e) del articulo 3°, efectuadas en el pais, cuya
utilizaciéon o explotacion efectiva se lleve a cabo en el exterior. Las mismas seran
consideradas exportaciones de servicios, gravadas a tasa cero.

Recordemos que, con la generalizacién de los servicios en el IVA mediante la ley
23.871 (B.O. 31/10/1990), el actual articulo 3°, inciso €), punto 21 de la ley, somete al
tributo a “las restantes locaciones y prestaciones, siempre que se realicen sin relacion de
dependencia y a titulo oneroso, con prescindencia del encuadre juridico que les resulte
aplicable o que corresponda al contrato que las origina”.

En virtud de la redaccion que utilizé el legislador para generalizar los servicios en el
IVA, el ultimo parrafo del articulo 3° y su interrelacién con el articulo 8° del decreto

% Nufiez, Eduardo José, “Régimen general de retencién aplicable en el impuestos a las ganancias”,
Impuestos, Ed. La Ley, 2009-22, pagina 1883.
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reglamentario, es posible efectuar un analisis de las cesiones de derecho, con el objeto
de determinar si las mismas se encuentran gravadas o no por el tributo.

3.2.1. Transferencias o cesiones del uso o goce de derechos

Considerando la falta de precision legislativa al momento de generalizar el objeto
del impuesto, ya que no ha sido definido expresamente el alcance de los conceptos de
prestaciones y locaciones, vale la inquietud respecto del significado de los mismos, a los
fines de determinar si las transferencias o cesiones del uso o goce de derechos se
encuentran comprendidas dentro de tales conceptos y, en consecuencia, dentro del
ambito de la ley.

Mas alla de las definiciones establecidas en la legislacion de fondo —Cddigo Civil—,
el Poder Ejecutivo Nacional por medio de la via reglamentaria, intenta subsanar el vacio
legal, incorporando el alcance del concepto prestaciones en el articulo 8° del decreto,
expresando que:

“Las prestaciones a que se refiere el punto 21, del inciso e), del articulo 3° de la ley,
comprende a todas las obligaciones de dar y/o de hacer, por las cuales un sujeto se
obliga a ejecutar a través del ejercicio de su actividad y mediante una retribucién
determinada, un trabajo o servicio que le permite recibir un beneficio.

No se encuentran comprendidas en lo dispuesto en el parrafo anterior, las
transferencias o cesiones del uso o goce de derechos, excepto cuando las mismas
impliquen un servicio financiero o una concesién de explotacion industrial o
comercial, circunstancias que también determinaran la aplicacion del impuesto
sobre las prestaciones que las originan cuando estas Ultimas constituyan
obligaciones de no hacer”.

Tengamos en cuenta que el articulo 99, inciso 3 de la Constitucidon Nacional impide
al Poder Ejecutivo Nacional, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, dictar
disposiciones de caracter legislativo referidos a la materia tributaria, salvo expresa
delegacién de facultades del Poder Legislativo, existiendo estado de emergencia publica,
por una periodo determinado y con alcance fijado.

3.2.2. Exclusién de objeto: derechos de autor

La ley del IVA no incluye a los derechos de autor, tanto de escritores como de
musicos, dentro de la materia imponible, incluso en aquellos casos en los que se
transfieran o cedan a terceros en su uso o goce, y ello resulte accesorio o conexo de una
locacion o prestacion gravada. Constituyen una exclusion de objeto, por cuanto los
menciona especificamente en el Gltimo parrafo del articulo 3°, donde sefiala:
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"Cuando se trata de locaciones o prestaciones gravadas, quedan comprendidos los
servicios conexos o relacionados con ellos y las transferencias o cesiones del uso o
goce de derechos de la propiedad intelectual, industrial o comercial, con exclusion
de los derechos de autor de escritores y musicos".

De la lectura de la ley, surge la distincion que realizo el legislador respecto de la
gravabilidad de la transferencia del uso o goce de derechos de la propiedad intelectual,
industrial o comercial en general, cuando estas se realicen conjuntamente con
prestaciones o locaciones gravadas. Sin embargo, los casos de transferencia del uso y
goce de los derechos de autor de escritores y musicos, permanecen al margen del
impuesto, incluso en aquellos casos en que sean complementarios de prestaciones y
servicios gravados.

Al respecto, Carelli y Ureta (**), sostienen: “realmente no deja de asombrarnos la
técnica legislativa utilizada, que por un lado y en virtud de la vaga redaccion de la norma
y de los conceptos que ellas incluye, deja fuera del objeto del impuesto al valor agregado
a las cesiones de derecho en general, para luego concluir como gravadas a determinados
tipos de cesiones, en caso que éstas se complementen con prestaciones o locaciones de
servicio gravadas, amparandose en un criterio de unicidad en donde lo accesorio sigue a
lo principal. Cabe destacar, que la ley no grava todas las cesiones de derecho, sino solo
los casos que especifica la norma, es decir, no cualquier transferencia del uso o goce de
derechos queda comprendida en la gravabilidad de la ley del IVA, sino que el legislador
elige a las cesiones de derechos de la propiedad intelectual, industrial o comercial que
quiere gravar.

Sin embargo, por el segundo parrafo del articulo 8° del DR, las cesiones de
derechos quedan alcanzadas cuando implican un servicio financiero o una concesién de
explotacion industrial o comercial, inclusive para los casos de obligaciones de no hacer.

Para agregar aiin mas confusion a los lectores de las normas tributarias y a los
contribuyentes y responsables que deben aplicar las normas en cuestién, dentro de estas
cesiones que el legislador intenta alcanzar con el Gltimo parrafo del articulo 3°, se decide
excluir del objeto a aquellas derivadas de las transferencias del uso o goce de la
propiedad intelectual correspondiente a los musicos y escritores. Vale decir para este
caso, que siendo en un primer momento operaciones fuera del objeto, luego incorporada
su gravabilidad bajo determinados supuestos, continua el legislador haciendo distinciones
dentro de la propia definicion de derechos intelectuales, para terminar excluyéndolas del
objeto”.

En materia jurisprudencial, uno de los recientes pronunciamientos que debate sobre
esta cuestion, es el de “Ortega, Emanuel”, el cual tuvo su origen en una fiscalizacion, en
la cual se recabo informacién via Internet sobre discografia y recitales realizados por el

%3 Carelli, Susana y Ureta Débora, “Camino a un tratamiento coherente en las transferencias del uso o goce
de los derechos intelectuales en el IVA’, Comision N° 2. Trabajo presentado en las “XXXV Jornadas
Tributarias del Colegio de Graduados en Ciencias Econdmicas”, 10y 11 de noviembre de 2005.
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musico, como asi también se solicitaron datos a Sony Music Entertainment Argentina
S.A. de donde se obtuvo detalles de los anticipos por regalias cobrados por el Sr. Ortega.

Segun el contrato, el artista se comprometia a interpretar y realizar para una
companiia discogréafica grabaciones de obras musicales, otorgando al productor plena y
absoluta exclusividad de sus interpretaciones (cediendo la propiedad de los fonogramas y
de cualquier derecho sobre tales obras para su comercializacién posterior), obligandose
ademas a no interpretarlas en la Republica Argentina o en el extranjero, ya sea para si o
para terceros. Segun la apelante, la cuestién en debate se centra en el tratamiento que
corresponde aplicar en el IVA a los importes percibidos por parte de Sony Music
Entertainment Arg. S.A. por los derechos de las producciones musicales "A Escondidas”
y "Presente Imperfecto”; entiende que no se encuentran gravados en el impuesto en
virtud de lo dispuesto en el articulo 3° Ultimo parrafo que expresamente excluye del objeto
del gravamen a los derechos de autor de escritores y musicos, tratandose el contrato de
una verdadera cesién de derechos de las obras musicales de su propia autoria.

Aduce que de la engorrosa normativa del gravamen se puede concluir que las
cesiones de derechos intelectuales se encuentran alcanzadas por el gravamen, solo en
aquellos casos que se relacionen en forma accesoria con una prestacion gravada,
circunstancia no acaecida en el presente caso, en tanto la prestacion principal responde a
la composicion de obras musicales, las que se encuentran fuera del objeto del gravamen.

Argumenta que el Fisco sustentd su postura basandose exclusivamente en parte de
la letra del contrato que rige la relacion con Sony Music, pero no atendié a la realidad
material y econdmica de los hechos que demuestra que se trata de una verdadera cesién
de derechos del artista de obras musicales de su propia autoria.

Por su parte, el Fisco entendié que se trataba de una prestacion gravada en los
términos del articulo 3, inciso e), apartado 21, punto f) de la ley del IVA, ya que no se
apreciaba en el caso una cesion de derechos de autor propiamente dicha, sino mas bien
una atribucion de exclusividad sobre las interpretaciones a efectuar por el artista para las
grabaciones. Por lo tanto, las regalias, los adelantos de regalias, participaciones y/o
cualquier otro concepto cobrado por el contribuyente derivado del mencionado contrato
discografico se encontraban alcanzadas por el impuesto.

Sostiene que los términos del contrato celebrado no evidencian la denominacién
juridica que la actora pretendié conferirle a la convencién, ni controvierten la
interpretacion del juez administrativo en la especie, advirtiéendose la existencia de una
autorizacion a efectos que la productora reproduzca los fonogramas y comercialice los
productos resultantes, a cambio de un precio, cediendo un porcentaje de los derechos
gue como intérprete le corresponden por la emisidn de tales obras.

Las autorizaciones para publicacion y explotacién del album resultante constituyen
una cesion de derechos, pero no se trata de derechos de autor. Se trata sélo de un
contrato discografico mediante el que se autoriza a la productora a que reproduzca los
fonogramas y comercialice los productos resultantes, a cambio de lo cual la compafiia de
discos se obliga a satisfacer al artista mediante una remuneracion consistente en el pago
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sobre precios de venta de discos, el cual en modo alguno puede ser confundido con la
cesioén de los derechos.

Corrido el respectivo traslado del recurso y contestado en tiempo y forma por parte
de la representacion fiscal, la Sala B procedié a considerar la materia litigiosa, mediante
el dictado de su sentencia.

» Sentencia del Tribunal Fiscal de la Nacion, Sala B, 11 de junio de 2009

En dicho decisorio, la Sala B consideré que, de las clausulas contractuales del
convenio celebrado entre el recurrente y una firma discogréfica, se desprende que se
trata, en esencia, de una exclusividad otorgada al productor discografico para explotar los
derechos sobre los fonogramas, a cambio de un porcentaje sobre el precio de venta de
éstos, operacidon que no puede confundirse con la cesion de los derechos econdémicos
derivados de la autoria intelectual de la obra, por lo que los pagos recibidos por el
contribuyente resultaron ser un servicio conexo o relacionado con la prestaciéon
profesional llevada a cabo y, por ende, alcanzados por el IVA, conforme el articulo 3,
ultimo parrafo, ley del gravamen.

Asimismo, los juzgadores entendieron que no se apreciaba en el caso la existencia
de una cesion de derechos de autoria propiamente dicha, sino mas bien una atribucion
de exclusividad sobre las interpretaciones a efectuar por el artista para las grabaciones
de las producciones musicales tituladas "A escondidas" y "Presente imperfecto”, un
acuerdo respecto del cual el productor adquiere la propiedad y libre disposicién de los
fonogramas y soportes materiales producidos, una cesion del uso o goce de los derechos
que el artista pudiera tener en algun pais y/o en el futuro sobre los fonogramas y un
porcentaje de los derechos que le pudieren corresponder como intérprete de las obras,
conforme al art. 56 de la ley de propiedad intelectual, negocio efectivamente alcanzado
por el IVA, en cuanto se relaciona en forma accesoria con la prestacion gravada, esto es,
la interpretacién de selecciones musicales para su grabacion (conforme art. 3, dltimo
parrafo, ley del tributo). El Tribunal Fiscal de la Nacidn confirmé la posicion del Fisco, en
cuanto a que existia un servicio y no una propiedad intelectual.

En tales condiciones, la Sala B confirmé la determinacion de oficio y condené al
cantante a pagar el impuesto —periodos fiscales julio y septiembre de 2001 a octubre de
2002—, los intereses resarcitorios y una multa equivalente al 70% del impuesto.

En la faz infraccional, la sentencia sostuvo que la disconformidad con las normas
legales y reglamentarias no resulta manifiesta en el presente caso, en el cual se traté de
un contrato de atribucién de exclusividad sobre interpretaciones realizadas por el artista,
aqui recurrente, y no -tal como éste pretende- una cesion de derechos de autoria, razon
por la cual no queda configurada la presuncion legal de dolo imputada por el Fisco
Nacional para endilgar la figura defraudatoria, por lo que se resolvid la recalificacion de la
conducta en el ilicito de omisién fiscal contenido en el art. 45 de la ley de procedimiento
tributario.
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Forcada (**
constatacion formal de una actividad, mas alla de que la misma diera nacimiento en
cabeza del ejecutante a un derecho protegido por el articulo 56 de la ley 11.723 como un
“derecho conexo o vecino” a la propiedad intelectual y que, precisamente, la creacién y
posterior cesion de tal derecho para su explotaciéon comercial por el productor fuera el
negocio tenido en miras por ambas partes. Ortega tenia un derecho protegido por la ley
de propiedad intelectual que habia cedido al productor, lo cual no fue tenido en cuenta a
los fines de caracterizar fiscalmente la operatoria.

) observa que, en el caso descripto, la atenciéon se puso en la

3.2.3. Importacidn de servicios: licencias de uso y licencias de explotacion de
software

Tal como nos hemos referido con anterioridad, con la generalizacion de los
servicios en el IVA, el actual articulo 3°, inciso e), apartado 21 de la ley, somete al tributo
a “las restantes locaciones y prestaciones de servicios".

Dentro de su enumeracién, de caracter enunciativo, se encuentra incluido el
apartado 21, punto c), el cual establece que se encuentran gravados por el impuesto "los
servicios de computacion incluido el software cualquiera sea la forma o modalidad de
contratacion".

Especificamente en el caso de las licencias de uso de software, las mismas se
encuadran en el hecho imponible ‘prestaciones de servicios’, de acuerdo al articulo 1°,
inciso b), de la ley del tributo. Por su parte, las licencias pagadas a licenciantes no
domiciliados en el pais representan importaciones de servicios, conforme al articulo 1°,
inciso d), el cual establece que el impuesto se aplicard sobre: “las prestaciones
comprendidas en el inciso e) del articulo 3°, realizadas en el exterior cuya utilizacion o
explotacion efectiva se lleve a cabo en el pais, cuando los prestatarios sean sujetos del
impuesto por otros hechos imponibles y revistan la calidad de responsables inscriptos”.
En este sentido, el sujeto que haya adquirido el software deberd ingresar el
correspondiente IVA en concepto de importacion de servicios por el pago de la licencia de
uso y explotacion al residente del exterior, monto que al mes siguiente de perfeccionado
el hecho imponible podra ser computado por dicho sujeto como crédito fiscal en la
declaracién jurada mensual.

Pues bien, tengamos presente que “en los casos previstos en el inciso e) del
articulo 3°, no se consideraran realizadas en el territorio de la Nacion aquellas
prestaciones efectuadas en el pais cuya utilizacién o explotacion efectiva se lleve a cabo
en el exterior”, conforme a lo establecido en el articulo 1°, inciso b), segundo parrafo, del
gravamen. Es decir que, en el supuesto de un servicio de implementacion por personal
técnico residente en el exterior, del software realizado en el pais, cuya utilizacién o
explotacion efectiva se lleve a cabo en el exterior, se encuentra fuera del objeto del
tributo, por no encuadrarse en las previsiones indicadas.

% Forcada, Carlos A., “Algunas reflexiones en torno a la propiedad intelectual y la ubicacién de la fuente
productora de las rentas, segunda parte”, Errepar, Doctrina Tributaria, abril de 2013.
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Al respecto, Rajmilovich (*°) sostiene que “no es indiferente que los pagos por
licencias de uso de software encuadren como importaciones de servicios y no como
importacion de cosa mueble (por ejemplo, en caso de ingresar al territorio a través de un
soporte fisico), ello por cuanto:

* En las importaciones de servicios que constituyen servicios de ejecucion
continuada o servicios continuos, el débito fiscal IVA se perfecciona por cortes
mensuales al finalizar cada mes, ello a diferencia del hecho imponible de las
importaciones definitivas de cosas muebles cuyo perfeccionamiento se verifica con
el despacho a plaza de la mercaderia [cfr. art. 5, inc. f), LIVA y fallo: “Labinca SA” -
CNFed. Cont. Adm. - Sala V - 2/12/1996],

* En la medida en que las importaciones de servicios se vinculen con
operaciones exentas o no gravadas (por ejemplo, con exportaciones de bienes o de
servicios) la base imponible se reduce en la porcién o proporcion correspondiente
(cfr. art. 65.1, DR LIVA), lo que implica la anulacion de la base imponible en los
casos en que las licencias de uso de software se vinculen integramente con
exportaciones de servicios.”

En materia jurisprudencial, el Tribunal Fiscal de la Nacién, Sala D, se ha
pronunciado en autos “F. Marrone SRL s/recurso de apelacion IVA” (27/03/1995),
expresando con relacion a la comercializacion de licencias de uso dentro del territorio
nacional: “Cuando el programa que se comercializa responde a las caracteristicas de los
confeccionados en serie, aun en los casos en que deban efectuarse adaptaciones para
su mejor aprovechamiento, no existen diferencias con los demas bienes cuya venta
resulta alcanzada por el impuesto al valor agregado. Y esto ha sido asi desde que la ley
del tributo dispuso gravar la venta de bienes muebles (ley 20.631, art. 1°, inc. a) y en
consecuencia, el criterio sostenido por el Fisco Nacional, en cuanto se refiere a las ventas
de software en "pack”, se ajusta a derecho.

En ese sentido es correcto el encuadramiento del caso, tal como se lo describe en
el tercer considerando de la resolucion del 8/2/94, apelada en autos: "habida cuenta de
ser programas de computacién ya manufacturados (envasados, con manuales,
instrucciones, etc.) que no reconocen su origen en encargos de usuarios determinados y
gue consecuentemente no relnen caracteristicas de exclusividad, sino que en el
mercado ya se encuentran preparados para su uso. En tal sentido y dada la tipificacion
de marras, no cabe su consideracidbn en el marco normativo como un servicio de
computacion como pretende la contribuyente" (vide fs. 51)."

Podemaos, entonces, identificar la diferencia de tratamiento que otorga la ley, por un
lado, y el Fisco y la jurisprudencia, por el otro, con relacién a los pagos de licencias de
uso sobre software al exterior, puesto que en tanto la norma especifica en la materia
tipifica al software como prestacion de servicios, cualquiera sea la forma o modalidad de

% Rajmilovich, Dario, “Las licencias de uso de software pagadas al exterior: su tratamiento en el impuesto a
las ganancias y en el IVA”. Ed. Errepar, Doctrina Tributaria, T. XXXIIl, noviembre de 2012.
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contratacion (art. 3, inc. e), ap. 21, pto. c) L.IVA), lo que implica que las licencias de uso
sobre software recibidas del exterior configuran importaciones de servicios (art. 1, inc. d)
L.IVA), la jurisprudencia y el Fisco lo tipifican como importaciones definitivas de cosas
muebles. Este Ultimo criterio es el aplicado por la Direccion General de Aduanas (DGA)
como agente de percepcion del IVA en aquellos casos en que el software ingresa al pais
mediante soporte fisico y no por via electrénica.

La diferencia de tratamiento afecta: (i) el momento de perfeccionamiento del hecho
imponible (en la importaciones de servicios continuos dicho perfeccionamiento es
fraccionado por mes y no instantaneo con el despacho a plaza); y (ii) la aplicabilidad de la
reduccion de la base imponible en la medida (porcién o proporcién) de la vinculacion del
uso del software con operaciones no gravadas o exentas (por ejemplo, exportaciones de
bienes o de servicios). En el caso de una empresa que se dedica a la produccion de
software para exportacién (supongamos que el 80% de sus ingresos totales representan
exportaciones de servicios), la tasa efectiva del IVA sobre las licencias de uso
contratadas con el exterior se reduciria del 21% (posicion AFIP) al 4,20% (o sea un
diferencial de 16,80% sobre el monto de la licencia). (*°)

3.2.4. Algunos antecedentes administrativos
» Grupo de enlace AFIP - DGI/CPCECABA (reunion del 05/08/2009)

El tratamiento fiscal de la importacion de software ha sido objeto de andlisis por el
Grupo de enlace AFIP-DGI/CPCECABA en la reunion del 05/08/2009, abordando a la
siguiente interpretacion:

“2.1. En el caso de efectuar la importaciéon de un software aplicando la Resolucién
856/95 (Ministerio de Economia Obras y Servicios Publicos), se discrimina entre
valor de soporte fisico y el correspondiente al derecho intelectual.

Entendemos que el tratamiento a aplicar es el siguiente:

a) Impuesto al valor agregado: corresponde el pago por la importacion definitiva del
soporte fisico. Respecto al valor de la cesion de uso del derecho intelectual, no
procede el impuesto conforme el articulo 8 del Decreto Reglamentario.

b) Impuesto a las ganancias: no debe aplicarse la retencion sobre el valor de
soporte fisico por tratarse del pago de una importacion. En cambio, al abonar el
valor del derecho intelectual, correspondera la retencién del 35% sobre el 35% por
tratarse de un derecho de autor adn reconociendo que la jurisprudencia existente
hasta la fecha (sobre periodos anteriores al de la Ley 25.036) considera aplicable el
35% sobre el 90%.

% Rajmilovich, Dario, “Las licencias de uso de software pagadas al exterior: su tratamiento en el impuesto a
las ganancias y en el IVA”. Ed. Errepar, Doctrina Tributaria, T. XXXIIl, noviembre de 2012.
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En cuanto al IVA, en el dictamen 97/95 se concluyé que la importacién de software
estandarizado, se asimila a la importacion de una cosa mueble, por lo que la
licencia de uso también resulta gravada por el impuesto.

En cuanto al impuesto a las ganancias, si bien en principio los pagos por licencia de
uso encuadrarian en el inciso h) del articulo 93 de la ley —ganancia presumida del
90%-, debe analizarse cada contrato para su correcta tipificacion y determinacion
de la retencion a practicar.

2.2 En el supuesto de efectuar la importacion del software por internet, no procede
el impuesto al valor agregado atento a no efectuarse una importacion de cosa
mueble y solo recibir la cesion de un derecho (excluido del impuesto por el articulo
8 del Decreto Reglamentario).

En cuanto al impuesto a las ganancias, correspondera la retencién sobre el valor
del derecho, conforme lo sefialado en el punto 2.1 b).

En el IVA encuadra como una prestacién de servicio gravada cuyo precio se integra
también con el valor atribuible a la licencia de uso.

Respecto del impuesto a las ganancias, corresponderia retener el 35% sobre el
90% de cada pago.”

= Dictamen (DAT) 95/95 (06/09/1995)

Se consulta acerca del tratamiento que en el IVA corresponde otorgar a la cesién
de derechos de publicacion por una sola vez, de material fotografico de archivo,
aclarandose que no existe relacién de dependencia con la otra parte, ni tampoco hay
encargo previo para la realizaciéon de determinadas fotografias, limitandose el cliente a
publicar algunas piezas del aludido archivo abonando un precio prefijado.

El fotégrafo consultdé si la cesion temporal de fotografias a editoriales para su
utilizacién por Unica vez y su devolucidn posterior constituia propiedad intelectual. Si asi
fuera, la operatoria no resultaba gravada por el impuesto, caso contrario, resultaba
gravada. El Fisco Nacional concluyé que la actividad bajo andlisis, tal como esta
descripta por el consultante, encuadra en el apartado 21) del inciso e) del articulo 3° (t.o.
1997 por D. 280/1997) de la ley del impuesto al valor agregado, resultando, por ende,
incidida por el mismo.

= Dictamen (DAT) 97/95 (14/09/1995)

En materia de IVA, en este dictamen el Fisco adhirié al criterio sustentado por el
Tribunal Fiscal de la Nacién, Sala D, en la ya mencionada causa “F. Marrone SRL
s/recurso de apelacion IVA” (27/03/1995), con relacion al software standard o "enlatado",
sosteniendo que cuando se comercializan programas de este tipo nos encontramos en
presencia de "cosas muebles" cuya transferencia esta alcanzada por el tributo. A mayor
abundamiento, establece que "...este temperamento resulta extensivo a las importaciones
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gue posean la naturaleza apuntada, por lo que al igual que en el mercado interno
constituyen cosas muebles que deben ajustarse al tributo que nos ocupa".

= Dictamen (DAL) 36/1996 (22/05/1996) (*')

Las traducciones y/o adaptaciones originales de una obra extranjera hechas por
autores argentinos o por autores nacionales de los paises comprendidos en la
Convencidn de Berna, no estan alcanzados en virtud de este solo hecho por la exencién
establecida en el art. 9° del Decreto-ley 1251/58 (*®), por cuanto la misma estéa referida a
la nacionalidades de las obras teatrales.

En el supuesto de tratarse de obras de autores nacionales de paises no adheridos
a la Convencion, en la medida que hayan pasado al dominio publico, es decir, que se
trate de obras universales respecto de las cuales haya perdido relevancia la nacionalidad
qgue pudiera haber tenido su autor, que ya no tiene derechos sobre la misma, estan
exentas en los términos del decreto-ley aludido.

Como las traducciones y/o adaptaciones no se hallan comprendidas en el beneficio,
y dado que la exencién se otorga por ser una obra de dominio publico, careciendo de
relevancia la nacionalidad del autor, no procede exigir como requisitos que aquélla esté
adaptada por autores argentinos o extranjeros con una residencia en el pais no menor de
cinco afios, que la adaptacion sea original, y que se encuentre inscripta en Argentores.

3.3. IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES

El articulo 21, inciso d), de la ley del impuesto sobre los bienes personales
establece que estaran exentos del tributo:

“...d) los bienes inmateriales (llaves, marcas, patentes, derechos de concesion y
otros bienes similares”

" Sumario: Editorial La Ley

% El decreto-ley 1251/1958 establece una amplia franquicia impositiva para las actividades teatrales. Asi, el
articulo 9, dice: "Eximese de todo impuesto nacional y municipal en jurisdiccion de la Capital Federal, a los
espectaculos teatrales definidos en el articulo 11, cuando se trate de obras en idioma nacional de autores
argentinos o extranjeros con no menos de cinco afios de residencia en el pais".

El mencionado articulo 11 define a la "actividad teatral" como "...toda manifestacién artistica que signifique
espectaculo con participacion real y directa de actores, y no de sus imagenes, sea comedia, drama, teatro
musical, lirico, de titeres, leido, de camara, al aire libre o en locales cerrados, profesional o independiente, sin
distinguir modalidades; teniéndose en cuenta Unicamente la calidad del espectaculo o interés del mismo
como vehiculo difusor de cultura".

De acuerdo al criterio receptado por el Dictamen (DAL) 36/1996 —entre otros—, se considera que esta
exencion es también aplicable al IVA habida cuenta que el decreto que la fundamenta es anterior a la ley de
dictado del mismo.
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Por su parte, el decreto reglamentario de dicha norma, en su articulo 11, expresa:

“La exencion prevista en el inciso d) del articulo 21 de la ley comprende a todos los
bienes inmateriales a que se refiere el inciso m) de su articulo 19, situados en el
pais o en el exterior”.

Ahora bien, el articulo 19, inciso m), de la ley del tributo, dispone que se consideran
situados en el pais:

“... m) Los derechos de propiedad cientifica, literaria o artistica, los de marcas de
fabrica o de comercio y similares, las patentes, dibujos, modelos y disefios
reservados y restantes de la propiedad industrial o inmaterial, asi como los
derivados de éstos y las licencias respectivas, cuando el titular del derecho o
licencia, en su caso, estuviere domiciliado en el pais al 31 de diciembre de cada

ano”.
Al respecto, Gebhardt (*°) sostiene que, normalmente suele concederse una
exencion a los derechos de autor y patentes, basada en la premisa de que el autor o el
inventor perciben una retribucién por el trabajo realizado y, como tal, alcanzada por el
impuesto a la renta. Sin embargo, la exencién pierde razon de ser cuando la patente o el
invento corresponden, originariamente, a personas diferentes a los autores o inventores.

El goce efectivo de la presente exencion queda muy restringido, limitAndose a los
casos en que la titularidad de los bienes corresponde a personas fisicas 0 sucesiones
indivisas, sin afectacion a entes empresariales.

3.4. IMPUESTO A LA GANANCIA MINIMA PRESUNTA

3.4.1. Base imponible: valuacion

El articulo 4, inciso i), de la ley del impuesto a la ganancia minima presunta
establece lo siguiente:

“Los bienes gravados del activo en el pais deberan valuarse de acuerdo con las
siguientes normas:

...I) Los bienes inmateriales (llaves, marcas, patentes, derechos de concesion y
otros activos similares): por el costo de adquisicién u obtencion, o valor a la fecha
de ingreso al patrimonio, a los que se aplicara el indice de actualizacién
mencionado en el articulo 14, referido a la fecha de adquisicién, inversion o de
ingreso al patrimonio, que indica la tabla elaborada por la citada Direccion General
Impositiva con arreglo a las normas previstas en dicho articulo. (...)"

9 Gebhardt, Jorge, Impuesto sobre los bienes personales, 12 edicion. Errepar, Buenos Aires, 2009, pag. 61.

96



3. TRATAMIENTO IMPOSITIVO

3.5. REGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUENOS CONTRIBUYENTES -
MONOTRIBUTO

3.5.1. Supuesto de obtencidn Gnicamente de ingresos por cobro de derechos de
autor

En el supuesto de obtener inicamente ingresos por cobro de derechos de autor, el
contribuyente “no podra adherirse al monotributo ya que no desarrolla ninguna de las
actividades comprendidas en el art. 2 de la Ley 26.565, por la cual se considera pequefio
contribuyente a las personas fisicas que realicen venta de cosas muebles, locaciones y/o
prestaciones de servicios, o integren cooperativas de trabajo.

En lo expuesto precedentemente no se encuentra contemplada la cesién de
derechos de propiedad intelectual.” (**°)

3.6. IMPUESTO DE SELLOS

A continuacion, efectuaremos un analisis de la exencién en el impuesto de sellos
para los contratos de cesion de derechos de propiedad intelectual prevista en los
principales ordenamientos fiscales provinciales, y su aplicacion a los contratos de
licenciamiento de software.

A modo de ejemplo, en la Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires, el articulo 460 (
inciso 40, del Codigo Fiscal dispone que se encuentran exentos del impuesto en dicha
jurisdiccién “Los contratos de cesion de derechos de propiedad intelectual, los contratos
de edicién y los contratos de traduccién de libros”.

Por su parte, el Cédigo Fiscal de Provincia de Buenos Aires, incluye una disposicion
anéloga a la transcripta, en el articulo 297 (**%), inciso 35.

lOl)’

En el caso especifico de los contratos de licencia de software (de uso y
explotacion), el analisis se centra en determinar si esta clases de contratos constituye
cesiones de derechos de propiedad intelectual en los términos de la exencién objeto de
estudio.

Al respecto, Riesco y Belaich (**) arriban a la siguiente conclusion:

“En una primera linea de andlisis, podemos razonar que en el contrato de
licenciamiento, el autor cede alguno de sus derechos (el derecho de uso o el derecho de
explotacion) sobre su propiedad intelectual (el software) por un tiempo y en un espacio
geografico determinados.

103

19 c|T AFIP (ID 12307855), www.afip.gov.ar, ABC - Preguntas y Respuestas Frecuentes sobre Normativa,
ﬁ\);flicativos y Sistemas, Normativa, Monotributo.

Texto de la Ley 541 (B.O. 02/02/2001). Texto ordenado por el Decreto 253/2014 (B.O. 04/07/2014).
102 | ey 10.397. Texto ordenado por Resolucion 39/2011 (B.O. 11/03/2011). Modificado por Ley 14.333 (B.O.
30/12/2011), articulos 143 a 146. Modificado por Ley 14.394 (B.O. 15/11/2012), articulo 127.
103 Riesco, Diego y Belaich, Pablo, “El impuesto de sellos y el software”, Errepar, Doctrina Tributaria Errepar,
T. XXXIl, pag. 1071, noviembre de 2011.
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De esta forma, los contratos en cuestién se encontrarian comprendidos en la
exencion prevista por la normativa fiscal.

En una segunda linea de andlisis, vemos que la ley dedica un capitulo especifico a
la venta de la propiedad intelectual. Al respecto, aclara que cuando esto sucede (la
enajenacion) el autor conserva el derecho a exigir la fidelidad del texto y titulo, asi como
también de que se lo reconozca como autor.

Luego, refiriendose a los distintos tipos de obras susceptibles de enajenacion
(obras literarias, cientificas, musicales, pictéricas y escultéricas, entre otras) utiliza los
términos “enajenar”’ y “ceder” la obra en cuestion, otorgandole los mismos alcances.

Esta terminologia “enajenar o ceder” se utiliza en todos los casos excepto en los
dos Ultimos: cuando se refiere a planos croquis y trabajos semejantes, en cuyo caso
solamente habla de “enajenar” y en los casos de programas de computacion.

Para estos ultimos habla de la “explotacion” de la propiedad intelectual sobre los
mismos, la cual incluye, entre otras formas, los contratos de licencia para su uso y
reproduccion.

De este modo observamos que los términos “ceder” y ‘“vender” propiedad
intelectual, si bien no son sinénimos, son tratados por la ley como similares en funcién de
los efectos que se les otorga.

En funcion de lo expuesto, entendemos que los contratos de licencia de uso y
explotacion de software son una modalidad de comercializacion de un derecho derivado
de la propiedad intelectual, en funcién de la cual este derecho de propiedad es
conservado por el proveedor, mientras autoriza su uso o explotacién a un tercero de
forma exclusiva.

En conclusion, mas alla de esta aclaracion terminoldgica, estamos en presencia de
la cesion de un derecho de propiedad intelectual, en virtud de lo cual la exencién en el
impuesto de sellos resulta aplicable.”

Debe destacarse que el beneficio esta consagrado solo respecto a la licencia, pero
no alcanza a otros servicios conexos como soporte técnico o capacitacién, entre otros.
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LA DOBLE IMPOSICION INTERNACIONAL

Los Convenios para evitar la doble imposicion internacional (CDI) se basan en
acuerdos entre dos Estados, mediante los cuales se delimita la soberania fiscal de cada
uno, gravando en el Estado de la fuente determinadas rentas y en el Estado de
residencia otras. El fundamento de estos convenios es eliminar o reducir la doble
imposicion en materia tributaria que pueda generarse a raiz de operaciones comerciales
entre contribuyentes de distintos paises, asi como también facilitar la administracién
tributaria entre los estados intervinientes.

Los convenios, en general, contemplan dos principios basicos para evitar la doble
imposicion (1%

a) El principio de gravar la renta en el Estado en el cual se origina o tiene su fuente,
con renuncia por parte del otro Estado contratante a gravarla.

b) El principio de otorgar el derecho exclusivo de imposicién al Estado de residencia
del perceptor.

Estos dos criterios se combinan en atenciéon a la naturaleza de la renta y a la
distribucion de la potestad tributaria al Estado que le corresponda. De esta forma, los
convenios definen y clasifican los distintos tipos de rentas, de la siguiente manera:

a) aquellas que pueden gravarse en forma ilimitada en el estado de la fuente: rentas
de naturaleza inmobiliaria y las procedentes del desarrollo de actividades a través
de establecimientos permanentes.

b) aquellas que son sometidas a tributacion compartida en los dos estados (con la
aplicacién de un tipo maximo en el pais de la fuente): dividendos, intereses y
regalias.

c) aquellas que deberan tributar Gnicamente en el estado de residencia: las rentas
no incluidas en los dos puntos anteriores, especialmente las provenientes del trafico
internacional de bienes (llevado a cabo sin establecimiento permanente en el
estado del adquiriente), y ciertos servicios de asesoramiento técnico. En estos
supuestos se aplica el articulo 7 del Modelo OCDE (Beneficios empresariales).

Al respecto, Screpante (‘) sostiene que los tres casos descriptos resultan
aplicables al caso de transferencia de tecnologia. En cuanto al inciso a), imposicién en la
fuente, puede ser considerado como pais fuente los dos paises intervinientes en el
negocio, ya que el pais receptor puede ser considerado como tal si se aplica el principio

104 campagnale, Norberto P., “13° Simposio sobre Legislacion Tributaria Argentina”, Directivas de la Relatoria

de la Comision N° 2 “Fiscalidad de las modernas formas de negocios. Comercio electrénico (y otras)”.
195 Screpante, Mirna S., “La transferencia de tecnologia en el impuesto a las ganancias”, La Ley, Practica
Profesional, N° 151, 2011.
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de utilizacién econdémica o si el pais productor realiza su actividad a través de un
establecimiento permanente, siendo también pais fuente aquel en el cual la renta es
producida. Respecto del inciso b), imposiciébn compartida, por aplicacion de ciertos
convenios se comparte la potestad tributaria de las regalias concepto dentro del cual se
incluyen las rentas de este tipo. Y por Ultimo, en lo que se refiere al inciso c), imposicion
en el estado de residencia, la potestad tributaria es del pais en el cual el productor de la
tecnologia es residente, salvo que la transferencia se realice a través de un
establecimiento permanente en el pais al cual envia la tecnologia o que se aplique el
principio de utilizacién econdmica.

Téngase presente que el término transferencia de tecnologia incluye los términos
de: asistencia o0 asesoramiento técnico, servicios tecnolégicos, know-how, regalias y
software.

4.1. Modelo OCDE — Contenido y alcance art. 12 (Regalias)

Varios organismos han visto la necesidad de crear modelos de convenios de doble
imposicion. Los mas importantes y utilizados a nivel internacional son el Modelo de
Naciones Unidas y el de los Estados Unidos. Por el lado de Latinoamérica se puede
destacar el Modelo del Pacto Andino. Pero el mas relevante es el Modelo de la
OCDE(*®), al cual nos abocaremos a continuacion.

La Argentina se venia desempefiando desde el afio 2001 como miembro
“Observador” en el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE. Recientemente, en junio de
2014, nuestro pais es designado miembro “Asociado” a dicho comité, en el cual se tratan
las modificaciones al Modelo de Convenio para Evitar la Doble Imposicion. (**')

A pesar de no ser miembro, en aquel momento, la Argentina adopté el Modelo de la
OCDE vy el de Naciones Unidas (un modelo derivado del Modelo OCDE) como guias
generales para la negociacion de los tratados, siendo importante mencionar que la
jurisprudencia ha utilizado en muchas ocasiones terminologias y significados alli
establecidos como el de “establecimiento permanente”.

A continuacion, analizaremos los problemas de calificacion que plantean las rentas
de software en los convenios de doble impaosicion. En lo que se refiere especificamente al
articulo 12 del Modelo OCDE, la discusioén gira en torno al concepto de regalias y a su
delimitacion con otras clases de rentas de los convenios, tales como los beneficios
empresariales, las ganancias de capital o los servicios personales independientes. La
cuestion principal es determinar en qué casos las rentas de software se deben calificar
como regalias en los convenios de doble imposicidn, ya que éstos no se refieren
expresamente al software por ninguna parte.

196 A partir de su creacion en el afio 1963, el Modelo de Convenio para Evitar la Doble Imposicion de la OCDE

sufrié varias revisiones y modificaciones. Ellas sucedieron en los afios 1977, 1992, 1994, 1995, 1997, 2000,
2003, 2005, 2008 y asi hasta llegar a la ultima modificacion de 2010.
197 ver en http://www.dialogofiscal.gob.ar/internacionales/invitacionOCDE.aspx (Consultado el 06-12-1014)
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Al respecto, Garcia Heredia (**®

) sostiene que “a pesar de que existe una definicién
expresa para esta clase de rentas en los CDI, se plantean numerosos problemas a la
hora de distinguir los canones (Art. 12 MC OCDE) de otras rentas de los convenios, tales
como los beneficios empresariales (Art. 7° MC OCDE), los servicios personales
independientes (Art. 14 MC OCDE, ya derogado), las ganancias de capital (Art. 13 MC
OCDE) o, incluso, la categoria de otras rentas (Art. 21 MC OCDE). (...) Los diferentes
Modelos de Convenio con sus respectivos comentarios, las previsiones de los CDI, las
normas fiscales internas de los Estados y la multitud de pronunciamientos
administrativos y judiciales sobre la materia evidencian la importancia de un tema en el
gue se presentan tantas soluciones como intereses econémicos de cada una de las
partes implicadas, esto es, contribuyentes y Administraciones tributarias. Buena muestra
de ello es la extension con la que se aborda el tema en el Comentario al Articulo 12 del
Modelo de Convenio de la OCDE y el gran nimero de reservas y observaciones
efectuadas sobre la materia”.

En el afio 1992, se incluyeron en el Comentario al Articulo 12 los paragrafos sobre
la calificacion de las rentas del software, los cuales han sido el resultado de una serie de
trabajos e informes entre los que se deben destacar los elaborados por el Comité
Consultivo de Negocios e Industria de la OCDE (BIAC) y por el Comité de Asuntos
Fiscales de la OCDE.

Entre las premisas fundamentales a las que llegé el BIAC (**°), podemos
mencionar, por un lado, que consideré que los pagos referentes a software podrian ser
canones ya que el software en la mayoria de las legislaciones se encuentra protegido por
los derechos de autor. Sin embargo, el software se identifica, en muchas ocasiones, con
actividades comerciales e industriales, por lo que sus rentas también podrian estar mas
cerca de los beneficios empresariales del Articulo 7° del MC OCDE. El BIAC también
distingui6 entre el software y las prestaciones de servicios vinculadas al mismo (como
servicios de mantenimiento o asesoramiento informatico), y consideré que los pagos por
tales prestaciones de servicios no podian ser canones.

Por otro lado, el BIAC indic6 la irrelevancia que presentan las formas de pago y de
transmision de software a efectos de la calificacion de sus rentas. La forma no debe
determinar su régimen fiscal sino que éste depende de las caracteristicas econémicas
fundamentales del software. En este sentido, se ha efectuado una distincién en funcién
de si éste se transmitia como un bien, un servicio o una forma de propiedad intelectual.
Su transmision como un bien tendria lugar en los casos en que se vende software
estandar, esto es, para una amplia gama de usuarios. Se transmite como un servicio
cuando se trata de software hecho a medida, para un grupo concreto de usuarios que
demanda unas caracteristicas especiales. Constituye una forma de propiedad intelectual

1% Garcia Heredia, Alejandro, “Software y derechos de autor: problemas de calificacion de las rentas en los

convenios de doble imposiciébn y en la practica espafola”. Revista Argentina de Derecho Tributario,
Universidad Austral Facultad de Derecho, Buenos Aires, Ediciones Rap, afio 4, N° 14, Abril/Junio, 2005.

199 ver BIAC Committee (BIAC Position Paper), 1977 OECD Model Double Taxation Convention on Income
and Capital, BIAC, Paris, 1987.
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cuando su transmisién implica derechos de autor y solamente, en éste Ultimo caso, las
rentas podrian merecer la calificacién fiscal de canones.

El articulo 12, de acuerdo a la ultima version del Modelo OCDE para evitar la doble
imposicion internacional (*'°), establece lo siguiente:

Regalias

1. Las regalias procedentes de un Estado contratante y cuyo beneficiario efectivo es
un residente del otro Estado contratante sélo pueden someterse a imposicién en
ese otro Estado.

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

3. 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.

4. Cuando, por las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario
efectivo o por las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de las
regalias, habida cuenta del uso, derecho o informacion por los que se pagan,
excedan del que habrian convenido el deudor y el beneficiario efectivo en
ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este articulo no se aplicaran
mas que a éste Ultimo importe. En tal caso la cuantia en exceso podra someterse
a imposicion de acuerdo con la legislacion de cada Estado contratante, teniendo
en cuenta las demas disposiciones del presente Convenio.

De acuerdo a éste articulo, los pagos periédicos derivados de contratos
internacionales de transmision de derechos de autor se incluyen dentro del concepto de
regalias, las cuales sélo pueden ser objeto de imposicién en el Estado de residencia del
beneficiario efectivo, es decir, se establece como criterio general la exencién en el Estado
de la fuente pagadora de las regalias. En virtud de ello, el Estado de residencia del
beneficiario efectivo gravaria los canones con arreglo a su legislacion interna y sin sufrir
restriccion alguna como consecuencia de lo dispuesto en los convenios.

En cuanto al concepto de las rentas derivadas de transferencia de tecnologia,

Screpante (*'!) sostiene que el modelo OCDE trata este tema de forma indirecta dentro

10 Modelo OCDE, version Julio de 2010. "Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el
Patrimonio”. http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/modelo-de-convenio-tributario-
sobre-la-renta-y-sobre-el-patrimonio-version-abreviada 9789264184473-es
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del concepto de regalia en su art. 12. En lo concerniente al tratamiento del software, en
sus diferentes variantes, servicios tecnolégicos o know-how, excepto el asesoramiento o
asistencia técnica, resulta aplicable este articulo a efectos de evitar una doble imposicion.
La falta de una referencia directa al término asistencia técnica hace dudas sobre su
aplicacién en cuanto a este concepto.

4.2. El Comentario al Articulo 12 del Modelo OCDE

El Comentario al Articulo 12 del Modelo OCDE contiene los criterios para
determinar cuando las rentas del software son canones. La OCDE considera que la
circunstancia que permite conocer cuando nos encontramos en presencia de un canon
por software es la causa o razén del contrato, la naturaleza juridica de la transaccion, es
decir, el alcance con el que se transmitan los derechos sobre el programa. En palabras
de la OCDE para decidir si los pagos derivados de las transacciones del software son o
no canones, la principal cuestién a tener en cuenta es “identificar el motivo por el que se
efectla el pago”.

Es importante mencionar que el Comentario al Articulo 12 del Modelo OCDE esta
inspirado en la normativa estadounidense sobre programas de computacion. Se trata de
las llamadas software regulations, elaboradas por el Internal Revenue Service (IRS) vy el
Treasury Department de los EEUU, las cuales consisten en una detallada normativa fiscal
sobre los pagos por programas de computacioén con la finalidad de clasificar las diferentes
transacciones del software y determinar la clasificacion fiscal de sus rentas. Al respecto,
Garcia Heredia (**?
del MC OCDE mantienen los mismos principios en cuanto a la clasificacion de una renta

) explica que, tanto las regulations como el Comentario al Articulo 12

como canon, hasta el punto de que las regulations han inspirado las revisiones del
comentario de la OCDE. Esto hace que las regulations puedan servir para interpretar
mejor los contenidos del comentario y para proponer una futura reconsideracion de los
mismos. Muchas de las cuestiones sobre programas de ordenador que figuran en el
Comentario al Articulo 12 del MC OCDE no estan del todo claras. Sin embargo, esas
mismas cuestiones son tratadas en las regulations con mayor detalle, lo que justifica un
estudio de esta normativa. (**%)

1 sScrepante, Mirna S., “La transferencia de tecnologia en el impuesto a las ganancias”, La Ley, Practica

Profesional, N° 151, 2011.

12 Garcia Heredia, Alejandro, “Software y derechos de autor: problemas de calificacion de las rentas en los
convenios de doble imposiciébn y en la practica espafola”. Revista Argentina de Derecho Tributario,
Universidad Austral Facultad de Derecho, Buenos Aires, Ediciones Rap, afio 4, N° 14, Abril/Junio, 2005.

13| as regulations establecen la siguiente clasificacion con respecto a las diferentes transacciones que
pueden tener por objeto programas de ordenador: 1) Ventas y licencias de un “producto protegido por los
derechos de autor” (copyrighted article); 2) Ventas y licencias de “derechos de autor” (copyright rights); 3)
Prestacion de servicios para el desarrollo o modificacion de un programa de ordenador; 4) Prestacion de
Know-how sobre técnicas de programacion.

En relacion a las clases de derechos de autor sobre un programa de computacion, las regulations distinguen
hasta cuatro clases: 1) el derecho a realizar copias del programa de ordenador con la finalidad de distribuirlo
al publico; 2) el derecho a preparar programas derivados sobre la base de un programa protegido por los
derechos de autor; 3) el derecho a realizar una exhibicion publica del programa; 4) el derecho a visualizar
publicamente el programa.
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De acuerdo al Comentario de la OCDE, solamente hay canon cuando se produce
una cesién de uso de derechos de autor sobre el software, lo que equivaldria a los
denominados copyright rights de las regulations. Segin Garcia Heredia (**%), la
clasificaciéon que efectiia la OCDE de las transacciones que tienen por objeto programas
de ordenador no es una tipologia elaborada desde la teoria del negocio juridico, sino una
clasificacién para resolver los problemas concretos que van planteando las transacciones
de software. Esto provoca que la clasificacion tenga un caracter sumamente intrincado y
dificil de sistematizar. Tratando de poner un poco de orden se podrian distinguir los
siguientes tipos de transacciones referentes a programas de ordenador:

- Cesiln de uso de derechos de autor (paragrafo 13.1)

En el Comentario al Articulo 12, es de gran importancia distinguir entre la cesién de
uso de derechos de autor sobre un programa y la cesién de uso del programa de
ordenador sin derechos de autor. En la primera es necesario que se ceda alguno o
algunos de los derechos de autor, mientras que en la segunda no se produce la
cesion de uso de ningln derecho de autor, sino que se adquiere, tan solo, la
propiedad del soporte que da cuerpo al programa y el derecho a la utilizacién del
software con la posibilidad de efectuar copia de seguridad. En consecuencia, ambos
tipos de cesion merecen un tratamiento fiscal diferente hasta el punto de que tan sélo
la cesion de uso de derechos de autor es la Unica que produce canones segun el
comentario de la OCDE.

- Cesion de uso del programa sin derechos de autor (paragrafos 14 — 14.2)

Lo Unico que adquiere el licenciatario en esta transaccion es una copia del programa
de ordenador, disponiendo de los derechos necesarios para poder utilizar el programa
de manera Optima y eficaz en cuanto usuario del mismo. En ningln caso es
propietario del programa ni se la han cedido los derechos de autor sobre el mismo.
Las rentas de una cesién de uso que no implica derechos de autor, ya sea ésta
personal o profesional, no son canones sino, mas bien, beneficios empresariales del
Articulo 7° del MC OCDE.

- Venta de derechos de autor (paragrafo 15)

Las rentas obtenidas con la transmision total o parcial de la propiedad de tales
derechos no serian canones, sino, mas bien, ganancias de capital del Articulo 13 o
beneficios empresariales del Articulo 7° MC OCDE (ya que la propia definicién de
canon de los CDI se refiere a la cesién de uso como opuesta a transmision de la
propiedad). Es importante subrayar que para estar ante una venta de derechos de
autor no se requiere que la misma implique transmisiéon de todos los derechos de
autor sobre una obra, sino que cada uno de ellos puede ser individualizado y
transmitido en propiedad o en uso (teoria de la divisibilidad de los derechos de autor).

14 Garcia Heredia, Alejandro, “Software y derechos de autor: problemas de calificacion de las rentas en los

convenios de doble imposicibn y en la practica espafiola’. Revista Argentina de Derecho Tributario,
Universidad Austral Facultad de Derecho, Buenos Aires, Ediciones Rap, afio 4, N° 14, Abril/Junio, 2005.
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- Contratos fronterizos entre laventay la cesion de uso (paragrafos 15y 16)

Se trata de contratos que tienen elementos econdémicos de ambas figuras, por lo que
es muy dificil determinar en cudl de las dos deben subsumirse. La confusidn se debe
a que en este tipo de contratos se instrumenta una amplia cesién de uso de derechos
de autor, por lo que no se cede uno de los derechos e autor de manera aislada y
limitada, sino que se otorga un gran nimero de ellos y con amplias facultades. Segun
la OCDE, la naturaleza de la transaccion es la de una enajenacion, por lo que sus
pagos no seran canones. De todos modos, el problema principal es que el
Comentario de la OCDE no proporciona unos criterios para determinar cuando la
transaccion es venta o cesion de uso, lo cual lleva a la necesidad de recurrir a la ley
interna de los Estados, lo que podria suponer una diversidad de interpretaciones y el
riesgo de doble imposicién o doble no imposicion.

- Know-how y prestaciones de servicios informaticos (paragrafos 11 — 11.6 y
14.3)

El Comentario de la OCDE al Articulo 12 contiene varios criterios para distinguir el
know-how de las prestaciones de servicios. Esto se debe a que, en el Modelo y en la
mayoria de los CDI, las rentas por prestaciones de servicios no son canones,
mientras que las rentas por una cesion de uso de know-how si tienen tal caracter.

- Contratos mixtos (paragrafos 11.6 y 17)

Esta figura encuentra aplicacion en diversas rentas de la fiscalidad internacional y, en
relaciéon con los canones, se presenta en ambitos como los programas de ordenador
(paragrafo 17), el know-how (paragrafo 11.6) o las representaciones artisticas
(paragrafo 18). Segun el Comentario de la OCDE al Articulo 12 (paragrafo 11.6) el
contrato mixto se debe resolver, en principio, aplicando a cada prestacion del contrato
el régimen fiscal que le corresponda. Para ello, es necesario descomponer la cuantia
del pago y determinar qué rentas pertenecen a cada una de las prestaciones.

- Pagos del comercio electrénico (paragrafos 17.1 - 17.4)

Los paragrafos 17.1-17.4 del Comentario plantean el problema de la calificacion fiscal
gue merecen los pagos producidos en el seno del comercio electrénico para delimitar
los supuestos en que dichos pagos deben ser calificados como canones. Lo relevante
para saber cuando tales rentas son canones es, de nuevo, la causa del contrato, es
decir, la razon por la cual se efectia el pago. Del Comentario al Articulo 12 que se
refiere a las transacciones electronicas se pueden extraer dos posibles transacciones
y asimilarlas a la terminologia utilizada con los programas de ordenador:

- Cesién de uso del producto digital sin derechos de autor: al no existir en
puridad cesion de uso de derechos de autor, las rentas no serian canones,
sino que podrian ser beneficios empresariales del Articulo 7° del MC
OCDE.
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- Cesién de uso de derechos de autor: en este supuesto, a diferencia del
anterior, la descarga de Internet de un producto digital se efectia con el fin
de proceder a una explotacion comercial del mismo. Para ello es necesaria
la cesion de uso de derechos de autor, por lo que los pagos referentes a
este tipo de “descargas” serian canones.

4.3. Hermenéutica del Articulo 12 en los CDI firmados por la Argentina

El Modelo OCDE general no brinda la opcion de que la potestad tributaria recaiga
en el Estado en el cual se origina la renta, o sea en el Estado fuente. En efecto, el Modelo
OCDE asigna la potestad exclusiva al Estado de la residencia.

Ahora bien, por ejemplo, en el caso del convenio con Alemania, si se posibilita la
imposicion en la fuente pero con limites; sin embargo, no se hace menciéon sobre las
caracteristicas de el estado originario para ser considerado como fuente, siendo la
determinacion de la fuente un tema conflictivo en los que se refiere a la prestacion de
servicios y transferencia de tecnologia dada la inmaterialidad de estas transacciones.
Segun opinién de cierta doctrina (**°), la asistencia técnica, el servicio tecnoldgico, la
transferencia del know-how, o en el caso del software en la modalidad que corresponda,
corresponderan al pais fuente en el cual es utilizado econémicamente. Razén de esta
caracteristica tan relevante es que deberia agregarse en los convenios una mencién a
ello.

4.3.1. El caso de los pagos desde Argentina por el uso o la concesién de uso de
programas de software

En relacién a los Comentarios al Modelo OCDE sobre los pagos por el uso o la
concesion del uso de software, en la version 1992 se incorporaron a éstos las
conclusiones del “Software Report” de la OCDE (1992), habiéndose modificado y
complementado en la version 2000 del MCOCDE, quedando contenidas en los numerales
12 a 17 de los comentarios al art. 12, parrafo 2.

Por su parte, Rajmilovich (*°), explica cuéles son, basicamente, las reglas de
encuadre del software ante el articulo 12, parrafo 2 (regalias), del Modelo OCDE.

a) Cabe diferenciar el derecho de autor (copyright) sobre el programa, del software
gue incorpora una copia del copyright.

15 Screpante, Mirna S., “La transferencia de tecnologia en el impuesto a las ganancias”, La Ley, Practica

Profesional, N° 151, 2011.

116 Rajmilovich, Dario, “El art. 12 (Regalias) en los Convenios para Evitar la Doble Imposicién en materia de
impuestos a la renta suscriptos por la Republica Argentina que siguen los modelos de OCDE o de Nacional
Unidas. Problemas interpretativos: el caso de los pagos por software”, Abeledo Perrot, Revista Derecho
Fiscal (2007-0-205).
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b) Asimismo, cabe distinguir distintas categorias basicas de operaciones con
software, segun la extension del derecho que acuerda al adquirente o licenciatario:

- Enajenacion del derecho integro sobre el copyright.

- Transferencia parcial del copyright cuya caracteristica es la venta de un
producto (licencias de uso) sujeto a restricciones en el uso por parte del
adquirente.

- Transferencia parcial del copyright cuya caracteristica es la concesion de uso
(licencias de explotacién) al licenciatario de un derecho de reproduccion del
software sujeto a restricciones geograficas y de plazo.

c) Configuran Regalias bajo el articulo 12 del MCOCDE los casos en que el objeto
de la operacion es el uso o la concesién del uso del derecho de copyright, como
ser:

- Licencias para reproducir y distribuir al publico software que incorpora el
copyright sobre el programa.

- Licencias para modificar o difundir pablicamente el programa.

d) No configuran regalias bajo el articulo 12 del MCOCDE sino beneficios de
empresa (articulo 7 del MCOCDE), bajo la consideracion como “venta de
productos”, los casos de:

- Venta de programas de software, permitiendo la copia del programa en el
disco duro o para fines de almacenamiento con el propdsito de operar el
programa por parte del usuario.

- Licencias de uso de programas de software con el permiso de reproduccion
de multiples copias para su operacion dentro del propio negocio (conocidas
como: site licenses, enterprise licenses o network licenses).

e) No configuran regalias bajo el articulo 12 del MCOCDE sino ganancias de capital
(articulo 13 del MCOCDE) los casos de:

- Enajenacion de la propiedad plena de los derechos sobre el copyright, aun
cuando la utilizacion del derecho esté limitado a determinado periodo o area
geografica, o la forma de pago sea contingente a una variable de uso o
explotacion.

Vale aclarar que esta posicion no es compartida por Estados Unidos, cuya
legislacion tipifica como regalia a tales operaciones. Lo mismo cabe indicar respecto de la
legislaciéon argentina, en cuyo contexto el concepto de “regalia” estd contenido en el
articulo 47, de la ley del impuesto a las ganancias.
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La Republica Argentina ha expresado su opinion en el sentido de no adherir a los
numerales 14 y 15 de los Comentarios (software), sosteniendo que los pagos relativos al
software encuadran en el articulo 12 (regalias) aun cuando impliquen la transferencia de
un derecho menor al derecho pleno sobre el software, y tanto si el pago es una
contraprestacion por el uso del derecho de uso sobre el copyright (explotacion comercial
del software), como si se relaciona con software adquirido para el uso personal o en el
negocio del adquirente.

No obstante, la reserva planteada sobre los Comentarios de los numerales 14 y 15
no implica disponer la tributacién en la fuente sobre los pagos de software, sino habilitar
la potestad a favor del pais de la fuente para someter a impuesto a la renta a tales pagos
de acuerdo a su legislacion doméstica, al tipificar tales pagos como regalias y en tal caso
—de conformidad con los textos de CDI basados en el Modelos de Naciones Unidas—
manteniendo la potestad de imposicién en el Estado contratante del que procedan y
conforme a la legislacion de ese Estado, hasta el porcentaje tope establecido sobre el
importe bruto de las regalias.

Asi, los pagos de software a favor de un residente del otro Estado contratante que
revista el caracter de beneficiario efectivo, quedaran sujetos a retencién del impuesto a
las ganancias, de acuerdo a las tasas topes previstas en el articulo 12 del CDI, cuando se
verifiquen las siguientes condiciones en forma concurrente:

- el texto del articulo 12 del CDI disponga expresamente la inclusion de los pagos
por el uso o la concesion de uso de los programas de software (prevision expresa),
o bien sin preverlo expresamente la inclusion del software surja de la interpretacién
del espiritu del texto del articulo 12 (previsién implicita), y

- los pagos por el uso o la concesién de uso de los programas de software estén
sujetos a retencién segun la ley del impuesto a las ganancias cuando se paguen a
no residentes.

4.3.2. El caso de los derechos de imagen de artistas y deportistas

Las rentas de artistas y deportistas tienen, en el ambito de los Convenios de Doble
Imposicién, un tratamiento singularizado que las distingue tanto de las rentas
empresariales como de las rentas del trabajo. Ello se debe a la diversidad de las rentas
gue obtienen, la conveniencia de favorecer los intercambios culturales y, sobre todo, la
necesidad de dotar a los Estados de mecanismos para combatir el fraude fiscal ante unos
profesionales con gran capacidad para deslocalizar sus rendimientos. En el Modelo de
Convenio OCDE, estas rentas estan enunciadas en el articulo 17.
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Al respecto, Cafiero Vera () sostiene que la remuneracién de artistas y

deportistas puede revestir miltiples formas: asi, junto a la retribucion directa por la
actuacion, aparecen habitualmente rentas en concepto de publicidad, merchandising,
patrocinio y derechos de imagen. La naturaleza de alguna de estas rentas nos remite a
otros articulos del Modelo de Convenio OCDE, especialmente al articulo 12 relativo a
canones y regalias. Deslindar los supuestos en los que nos encontramos en el ambito de
uno u otro precepto es tarea no exenta de dificultades. Ademas, la ejecuciéon de una
actuacion artistica o deportiva exige el desarrollo de unas tareas previas y/o posteriores a
la actuacién misma, en el que afloraran rendimientos de naturaleza diversa, no siempre
reconducibles al territorio del articulo 17.

Los comentarios al Modelo de Convenio OCDE indican la pauta a seguir para
determinar, en estos casos, los tipos de renta que caen dentro del ambito del articulo 17:
para que la renta pagada a un artista o depotrtista se someta a este precepto debe existir
una conexion o vinculo directo entre el rendimiento obtenido y la actuacidon personal del
artista o deportista.

En relacion al tema puntual de los derechos de imagen, el autor explica que quiza la
frontera mas difusa es la que concierne a la distincién entre rentas artisticas o deportivas
y aquellas que, teniendo su origen en la cesion del derecho a la explotacion del derecho a
la imagen del artista o deportista, deben encontrar encaje en otro precepto de los CDI,
principalmente en los articulos 12 (canones) o 7 (beneficios empresariales).

Hay que subrayar, en este contexto, que en numerosas ocasiones las practicas
elusivas desarrolladas por artistas o deportistas se refugian en este conflictivo campo,
disfrazando la retribucién correspondiente a su actuacién bajo el paraguas protector de la
compensaciéon por cesion de los derechos de imagen, por la via de una sociedad
interpuesta.

El problema se plantea a la hora de determinar en qué casos los rendimientos
procedentes de la cesion del derecho a la imagen deben seguir la senda del articulo 17,
por estar vinculados o conectados con una actuacion artistica determinada, o en caso
contrario, el reparto de la potestad tributaria entre Estados debe efectuarse al amparo de
otros preceptos del CDI. En esta cuestion hay que diferenciar aquellos supuestos en los
gue ésta cesion se efectla dentro de una vinculacion laboral con el club, de los casos en
los que no existe relacioén laboral.

En el marco de la relacion de caracter dependiente, el artista o deportista, cede al
empresario su imagen para los eventos artisticos o deportivos, respectivamente, a los
gue se vincula su prestacion de servicios. Desde la perspectiva de la fiscalidad
internacional, alguna doctrina ha formulado importantes objeciones a la compatibilidad de
este precepto con el reparto de la potestad tributaria realizada por los CDI, planteando
qgue “someter a tributacion los rendimientos obtenidos por una entidad residente en otro

17 canero Vera, Antonio, “Las rentas de artistas y deportistas en el marco de los Convenio de Doble

Imposicién. Jurisprudencia de los Tribunales Espafioles”, trabajo presentado al Ill Curso Avanzado en
Fiscalidad Internacional celebrado en la Escuela de la Hacienda Publica del Instituto de Estudios Fiscales en
el segundo semestre de 2011. Espafia, Agencia Estatal de Administracion Tributaria, Cuadernos de
Formacién, Colaboracion 7/12, Volumen 15/2012.
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Estado contratante, y que se dedica a explotar los derechos de imagen del artista o
deportista residente, puede implicar una vulneracién de los articulos 5.7, 7.1, 10.1y 10.5
del Modelo de Convenio OCDE, ya que se estarian gravando por el estado de residencia
del cedente, con anterioridad a su distribucién, los beneficios obtenidos por la entidad no
residente.” (%)

En el caso de las rentas que se derivan de la cesion de los derechos de imagen de
artistas y deportistas que actlan al margen de una relacion laboral de caracter
dependiente, la mayor controversia se genera al momento de determinar la aplicacién del
articulo 17 del Modelo de Convenio OCDE, siempre que estas rentas tengan una
vinculacion, o estén conectadas con la actuacion artistica o deportiva. Caso contrario, el
reparto de la potestad tributaria entre los estados se remitiria a los preceptos del articulo
7 (beneficios empresariales) o 12 (canones).

Al respecto, Calderdn Carrero (**°), distingue entre varios supuestos:

- En los casos de pagos realizados por los derechos de grabacion y retransmision

en diferido por radio y television de actuaciones artisticas, estas rentas caen dentro

del concepto del articulo 12 (canones) y no del articulo 17. Por el contrario, cuando
la renta es satisfecha en contraprestacion por una actuacién musical y su

simultanea retransmision, estariamos ante el ambito propio del articulo 17.

- Sobre el merchandising del concierto o la actuacién, cuando “la parafernalia” es

vendida por personas independientes, la renta obtenida por el artista deberia ser

calificada como canones; si la comercializa el propio artista o su agente, deberia
tratarse como beneficios empresariales.

- En cuanto a la cesién del derecho del uso del nombre e imagen de un artista, alli

donde mediara un vinculo directo entre la renta y la actuacién deberia someterse a

tributacién de acuerdo con el articulo 17.

118 Almudi Cid, José Manuel y Serrano Antén, Fernando, “La fiscalidad internacional de los artistas y
deportistas: especial referencia al articulo 17 del MC OCDE”, Revista Juridica del Deporte, nimero 13, 2005.
Citado por Carfiero Vera, Antonio, “Las rentas de artistas y deportistas en el marco de los Convenio de Doble
Imposicién. Jurisprudencia de los Tribunales Espafioles”, trabajo presentado al Ill Curso Avanzado en
Fiscalidad Internacional celebrado en la Escuela de la Hacienda Publica del Instituto de Estudios Fiscales en
el segundo semestre de 2011. Espafia, Agencia Estatal de Administracion Tributaria, Cuadernos de
Formacién, Colaboracion 7/12, Volumen 15/2012.

119 Calderén Carrero, José Manuel, “La tributacion de los artistas (y deportistas) no residentes en el marco de
los convenios de doble imposicion”, Carta Tributaria, Monografias 14, 2001. Citado por Cafiero Vera, Antonio,
“Las rentas de artistas y deportistas en el marco de los Convenio de Doble Imposicion. Jurisprudencia de los
Tribunales Espafioles”, trabajo presentado al Ill Curso Avanzado en Fiscalidad Internacional celebrado en la
Escuela de la Hacienda Publica del Instituto de Estudios Fiscales en el segundo semestre de 2011. Espafia,
Agencia Estatal de Administracion Tributaria, Cuadernos de Formacion, Colaboracién 7/12, Volumen
15/2012.
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El principio general en cuanto al derecho de autor es que comporta para su titular,
sea éste persona fisica o juridica, una exclusividad de uso y explotacion. Hay que tener
en cuenta que la exclusividad reconocida al creador de una obra intelectual se aloja en
una permanente tension, que el ordenamiento juridico debe regular, entre su interés
particular y el de la sociedad toda, en lo que atafie a las diversas posibilidades de acceso
a la cultura y a la ciencia y su disfrute colectivo.

Quien genera, por ejemplo, una obra literaria lo hace con el propésito de que esa
obra sea leida por terceros. Mas alla del placer que proporcione la ejecucién del acto
creativo en si mismo y de la satisfaccion de haberlo concretado, puede decirse, en
términos generales, que la idea directriz es poner en circulacion la creacion artistica,
literaria o cientifica, librandola a su apreciacion publica. Concurren motivaciones y efectos
diversos: el econémico —ganar dinero con la difusién del fruto del trabajo—, la legitima
satisfaccion intima de someter la obra a la evaluacion critica, el deseo de agradar o un
impulso expresivo, pasando de la esfera privada al mundo exterior deseos, convicciones
0 puntos de vista de la mas variada indole. De llegar a otras personas exhibiendo
aspectos de la propia personalidad, lucir aptitudes técnicas, conmover, atraer y hasta
rechazar. Hay muchas y muy diversas motivaciones; pero en todos los casos aparece
algo como dominante: la obra adquiere toda su dimensiéon en tanto sale de la esfera
intima de su creador y pasa a formar parte de lo que es comunicado al publico en
general. (**)

Entendemos que estos parrafos responden a una apreciacién fundamental para
todo estudio que se realice sobre el instituto del derecho de autor. Seria éste el punto de
partida para todo analisis social, cultural, juridico u econémico sobre el tema.

Nuestro trabajo, en virtud de lo planteado en la introduccién y esquematizado en el
indice, se ha focalizado en el tratamiento impositivo del derecho de autor en la legislacién
argentina, considerando una vasta fuente bibliografica, tanto de doctrina como de
jurisprudencia, exponiendo que diversos son los motivos que evidencian la controversia
suscitada hasta el presente sobre los diferentes aspectos que el tema plantea.

Podemos apreciar que el marco normativo argentino vinculado a los derechos de
autor y sus respectivas reformas, han pretendido contemplar las diferentes situaciones
asociadas al avance de la tecnologia, a resolver “vacios legislativos”, o simplemente a
ampliar la cobertura a casos que antes no estaban amparados por la ley. Por ejemplo, es
importante la reforma introducida con la sancion de la ley 25.036 en 1998, la cual
incorporo a los programas de computacion (software) en el listado del articulo 1° de la ley
11.723, otorgandole proteccion que anteriormente habia sido negada por la
jurisprudencia, precisamente por el hecho de su ausencia en dicha enumeracion legal.

120 Finkelberg, Oscar G.; Siperman, Arnoldo. “Derechos de autor. Reflexiones sobre sus limites”.
Jurisprudencia Argentina, Abeledo Perrot, SJA 17/08/2011 (Agosto, 2011).



De todos modos, las reformas que sucedieron a la sancion de la ley 11.723 no han
sido suficientes, en virtud del avance de Internet, las nuevas plataformas de informacion,
y el desarrollo y evolucidn de la tecnologia.

En materia tributaria, la situacion no es muy diferente, dado que las respectivas
leyes impositivas, no han respondido en igual medida al avance de la tecnologia y
tampoco a la mayor complejidad de las alternativas que el autor de una obra tiene para
obtener un beneficio econémico de ésta. A continuacién, mencionaremos algunos
ejemplos, todos ellos expuestos y abordados en el trabajo.

En relacion al software, uno de los temas fuente de controversias sigue siendo la
captacion fiscal de la renta derivada de las actividades relacionadas con éste que, lejos
de tender a resolverse, parecen mas bien alimentarse de tiempo en tiempo, como lo
ponen en evidencia los pronunciamientos del Fisco, y la jurisprudencia judicial.

Durante muchos afios, fue tema de discusiéon de los tribunales si las personas
juridicas gozaban de la exencion prevista en el articulo 20, inciso j), de la ley del impuesto
a las ganancias, cuestidon que se reaviva a partir de la reforma de la ley de propiedad
intelectual del afio 1998. En efecto, la controversia gira en torno de si las rentas
abonadas al beneficiario no residente se encuentran sujetas a la presuncion de ganancia
neta prevista en los incisos b) o h), del articulo 93 de la ley del impuesto a las ganancias,
por la explotacién en el pais de derecho de autor, cuando dichos beneficiarios son
personas juridicas.

En materia de bases de datos internacionales, el debate se suscita en si hay o no
fuente argentina por la utilizacién en territorio argentino de un sistema informatico con el
fin de poder efectuar reservas de pasajes.

Por otra parte, el hecho de que el monto de la exencién en un maximo de $10.000
por cada periodo fiscal, continle sin ser actualizado desde 1996 —afio de publicacién de
la ley que lo puso en vigencia—, habla de la escasa utilidad de mantener vigente la
exencion y el desinterés estatal de promover la actividad.

Con respecto a los Convenios para evitar la Doble Imposicién Internacional, deberia
legislarse de manera mas especifica el tratamiento de las rentas derivadas de la
tecnologia, sobre todo respecto del software, el cual representa este tipo de rentas con
mayor protagonismo. La falta de reglas claras sobre el tratamiento puede provocar
consecuencias indeseadas entre los paises y conflictos a largo plazo que pueden ser
evitados con una clara legislacion. Cabe reconocer que entre dos estados existen
chogues de intereses ya que siempre va a existir un estado que renuncie total o
parcialmente a renta gravada con el fin de evitar una doble imposicién porque ello
disminuird sus recursos fiscales.
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