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RESUMEN: La reduccion de las rentas procedentes de la cesion determinados activos

intangibles, recogida en el articulo 23 de la LIS, busca fomentar que las entidades lleven
a cabo actividades de I+D+i, asi como incentivar la transferencia de tecnologia. En este
sentido, el articulo 23 de la LIS recoge una lista cerrada de activos intangibles
susceptibles de beneficiarse de la reduccion del articulo 23 de la LIS, y excluye otra serie
de activos que en ningun caso daran derecho a la reduccion. Asi, este régimen permite al
contribuyente, si se cumplen con los requisitos recogidos en el citado articulo, realizar un
ajuste negativo al resultado contable por el importe resultante de multiplicar el porcentaje
del coeficiente de reduccion a la renta positiva que se ha generado por la cesion de los
activos intangibles. Este régimen se ha adaptado al Plan de Accion 5 de la OCDE,
cumpliendo con los requisitos de sustancia y transparencia, para evitar que la aplicacion
de regimenes preferenciales, como el Patent Box, socavaran los principios de
competencia fiscal. Por tanto, mas de la mitad de paises de la Union Europea que tienen
vigente el régimen de Patent Box, cumplen con los requisitos del Plan de Accién. Sin
embargo, en comparacion a los regimenes del resto de paises comunitarios, el régimen

del articulo 23 de la LIS resulta poco competitivo.

PALABRAS CLAVE: reduccion, I+D+i, base imponible, articulo 23 de la LIS, OCDE.

ABSTRACT: The reduction of income from the transfer of certain intangible assets
provided for in article 23 Corporate Income Tax Law seeks to encourage entities to carry
out R&D&I activities, as well as to promote the transfer of technology. In this regard,
Article 23 of the Corporate Income Tax Law contains a closed list of intangible assets
that can benefit from the reduction of Article 23 of the Corporate Income Tax Law, and
excludes another series of assets that in no case qualify for the reduction. Thus, this
regime allows the taxpayer, if the requirements set out in the aforementioned article are
met, to make a negative adjustment to the accounting result by the amount resulting from
multiplying the percentage of the reduction coefficient to the positive income generated
by the transfer of the aforementioned intangible assets. This regime has been aligned with
OECD Action Plan 5, meeting the requirements of substance and transparency, to
prevent the application of preferential regimes, such as the Patent Box, from undermining
the principles of tax competition. Therefore, more than half of the EU countries that have
a Patent Box regime comply with the requirements of the Action Plan. However, in

comparison to the regimes of the other EU countries.
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1. INTRODUCCION

El progreso técnico resulta fundamental para garantizar el crecimiento a largo plazo de
un pais, y este progreso técnico viene de la mano de la investigacion, el desarrollo y la
innovacion tecnologica (en adelante, I+D+i). Por este motivo, las Administraciones
Publicas incentivan el I+D+i de las empresas, por medio de ayudas directas
(subvenciones, préstamos y ayudas o anticipos reembolsables) y ayudas indirectas, es
decir, a través de incentivos fiscales (deducciones en cuota, exenciones, bonificaciones,

reducciones de las rentas procedentes de la cesion de determinados activos intangibles.)!

La investigacion, el desarrollo y la innovacion tecnologica de activos intangibles, es un
proceso arriesgado y conlleva un coste muy elevado.> Asi, la inversion privada en
investigacion e innovacidon encuentra alguno de los siguientes problemas: dificultades
para las pequefias y medianas empresas de encontrar financiacion para sus proyectos de
[+D+i; la rigidez de las carreras de investigacion hace que el personal cualificado
abandone Espafia, e incluso Europa, etc. Asi, en muchas ocasiones resulta muy
complicado que una Unica empresa sea capaz de financiar la produccion de activos
intangibles, por lo que resulta fundamental que el Estado contribuya a dicha financiacion,

y ademas incentive la cesion de dichos activos de unas empresas a otras.?

En este sentido, el legislador ha tratado fomentar la inversiéon en [+D+i, por medio de
incentivos fiscales. Un ejemplo de ello, es la reduccion prevista para determinados activos
intangibles regulada en el articulo 23 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, el Impuesto
sobre Sociedades (“LIS”). Asi, este régimen fiscal busca fomentar que se lleve a cabo la
produccion de determinados activos intangibles en empresas residentes. Para ello, el
legislador ha buscado privilegiar fiscalmente la obtencion de rentas procedentes de la

cesion de ciertos activos intangibles, con el fin de favorecer la transferencia de tecnologia

! Palomares Millares, P. & Ripoll Alcon, J. El papel de los inventivos fiscales a la inversién en I+D+i en
Espafia.  Boletin  Economico de ICE, n. 3129, pp. 61-72, 2020 (disponible en
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7115/7126 )

2 Casas Agudo, D. Notas acerca de la viabilidad del régimen espafiol de “Patent Box” a la luz de los criterios
de la OCDE. Revista Quincena Fiscal Aranzadi, n. 6, pp. 45-48, 2018. (disponible en:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6494517 )

3 Gil Garcia, E. La seguridad juridica en la aplicacion de los incentivos a la [+D-+i. Revista Quincena Fiscal
Aranzadi, n. 17, pp- 37-64, 2018. (disponible en:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6619783)




materializada en determinados activos intangibles, ademdas de favorecer la entrada de

estos activos en nuestro pais.

Este incentivo fiscal tiene su origen en la Directiva Europea 49/2003, mas conocida como
Directiva Europea “Interest & Royalty”, consistente en un régimen fiscal comin que
habilitaba a los Estados Miembros a reducir o eliminar retenciones en el pago de intereses
y cénones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros. En
otras palabras, esta directiva buscaba garantizar que los pagos de intereses y canones
fueran tinicamente gravados en un Estado Miembro. Asi, la misma establecia que los
pagos de los intereses o canones procedentes de un Estado Miembros estuvieran exentos
de cualquier impuesto sobre dichos pagos en el Estado de origen, siempre que el
beneficiario efectivo de los intereses o canones fuera una sociedad en otro Estado
Miembro o un establecimiento permanente situado en otro pais miembro. En este sentido,
se dejaba patente que la promocién de la investigacion y el desarrollo constituian un
objetivo comun de la Unidén Europea.* El fin de la directiva era eliminar las cargas y
tramites y conseguir la igualdad de trato fiscal existente entre las distintas transacciones

nacionales y las transfronterizas.’

Esta directiva, llevo a que algunos Estados Miembros, buscaran no s6lo que se llevaran a
cabo actividades de [+D+i, sino que ademas se fomentara la transferencia de tecnologia.
Esto llevd a la creacion de este incentivo fiscal, que beneficia fiscalmente a las rentas

derivadas de la cesion o transmision de ciertos activos intangibles. ©

En concreto, en Espafia se retraso la entrada en vigor de la Directiva Europea 49/2003,
mas conocida como Directiva Europea “Interest & Royalty”, hasta el periodo impositivo
de enero de 2008, debido a razones presupuestarias, que permitian la no aplicacion del

articulo 1 con relacion a los pagos de canones durante el periodo transitorio. Fue en este

4 Casas Agudo, D. Notas acerca de la viabilidad del régimen espafiol de “Patent Box” a la luz de los criterios
de la OCDE. Revista Quincena Fiscal Aranzadi, n. 6, pp. 45-48, 2018. (disponible en:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6494517 )

5 Unién Europea. Directiva (UE) 2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a un régimen
fiscal comun aplicable a los pagos de intereses y canones efectuados en sociedades asociadas de diferentes
Estados miembros. Diario Oficial de la Unién Europea L 157/50, de 26 de junio de 2003.

¢ Casas Agudo, D. Notas acerca de la viabilidad del régimen espafiol de “Patent Box” a la luz de los criterios
de la OCDE. Revista Quincena Fiscal Aranzadi, n. 6, pp. 45-48, 2018. (disponible en:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6494517 )




mismo afio, cuando entr6 en vigor en Espafia el régimen de reduccion de rentas derivadas
de la cesion de determinados activos intangibles.

Mas adelante, la Ley 14/2013, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalizacion,
introdujo mejoras para las cesiones de activos intangibles. El objetivo era el impulso del

desarrollo y la internacionalizacion de activos empresariales intangibles.”

7 Palomares Millares, P. & Ripoll Alcén, J. El papel de los inventivos fiscales a la inversién en I+D+i en
Espafia.  Boletin Economico de ICE, n. 3129, pp. 61-72, 2020 (disponible en
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7115/7126 )




2. LA__REDUCCION DE__LAS RENTAS PROCEDENTES DE
DETERMINADOS ACTIVOS INTANGIBLES REGULADA EN EL
VIGENTE ARTICULO 23 DE LA LIS

2.1.Activos intangibles susceptibles de beneficiarse de la reduccion de rentas

Los activos susceptibles de beneficiarse de la reduccion de rentas, vienen determinados

en el propio articulo 23 de la LIS, que los define tanto en sentido positivo, como negativo.

Ademas, los activos sobre los que se aplica la reducciéon han ido cambiando, para
adaptarse al enfoque del nexo de la Accion 5 del Plan de Accion de BEPS de 1la OCDE,

en su lucha contra las practicas tributarias perniciosas, como se analizara mas adelante.

En este sentido, la reduccion de rentas derivadas a la cesion de activos intangibles se
aplica inicamente respecto a las patentes y otros activos funcionalmente equivalentes a
los mismos, o, dicho de otra forma, a las patentes en sentido amplio, es decir, son activos
que tienen las mismas caracteristicas generales de las patentes como la proteccion, el

registro o la innovacion.®

Asi, en el primer punto de este articulo, se establece que las rentas positivas procedentes
de la cesion del derecho de uso y explotacion de determinados activos intangibles que

son:

- Patentes. Son un conjunto de derechos y deberes de propiedad inmaterial, de caracter
temporal, que recaen sobre la innovacidon y sus frutos. En este sentido, “son
patentables, en todos los campos de la tecnologia, las invenciones que nuevas,
impliquen actividad inventiva y sean de aplicacion industrial.” (articulo 4 de la Ley
24/2015, de 24 de julio, de Patentes)’. Se otorgan al titular de una invencion nueva

que reuna los requisitos de patentabilidad: (i) Novedad (articulo 6 de la Ley 24/2015,

8 OCDE. Combatir las practicas fiscales perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia,
Accion 5. Informe final 2015 OCDE, OCDE Publishing, Paris, 2015. (disponible en:
https://www.oecd.org/tax/beps/combatir-las-practicas-fiscales-perniciosas-teniendo-en-cuenta-la-
transparencia-y-la-sustancia-accione-5-informe-finale-2015-9789264267107-es.htm)

9Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, BOE, num. 177, de 25 de julio de 2015
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de 24 de julio, de Patentes), que implica que la invencioén no estaba comprendida en
el estado de la técnica, siendo una novedad absoluta y a nivel mundial para la
colectividad técnica y cientifica en cuyo sector de conocimientos se inserta. (ii)

Actividad inventiva (articulo 8 Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes), debe

consistir en una novedad que no resulte evidente para un experto en la materia, es

decir, en un progreso técnico notable. (iii) Aplicaciéon industrial (articulo 9 Ley

24/2015, de 24 de julio, de Patentes), es decir, el objeto de la misma debe ser fabricado
o el proceso debe poder ser utilizado en cualquier clase de industria (incluida la
agricola). Este requisito debe probarse, ya que este requisito es determinante con la
posibilidad de que la invencion sea ejecutable de forma repetitiva con obtencion de
un resultado cierto y similar, excluyendo invenciones cuya realizacion industrial fuera

solo posible ocasionalmente.

Conviene precisar, que segun el articulo 4.4 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de
Patentes, no se consideran invenciones, por lo que no pueden ser patentables: “a) los
descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos; b) las obras
literarias, artisticas o cualquier creacion estética, asi como las obras cientificas; c)
los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para
Jjuegos o para actividades economico-comerciales, asi como los programas de
ordenadores; d) las formas de presentar informaciones.” Asi, el legislador define en
sentido negativo aquellos activos que no pueden patentarse, por no cumplir con el
requisito de la actividad inventiva. Esto guarda cierta similitud con las exclusiones
del articulo 23.5 LIS, y ambos preceptos excluyen los descubrimientos, las teorias
cientificas y métodos matematicos; las obras literarias, artisticas o cientificas y los
programas de ordenador. Finalmente anadir que el articulo 5 de la Ley 24/2015, de

24 de julio, de Patentes, establece cuales son las excepciones de patentabilidad.

Modelos de utilidad. Consiste en las “invenciones industrialmente aplicables que,
siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar un objeto o
producto, una configuracion, estructura o composicion de la que resulte alguna
ventaja practicamente apreciable para su uso o fabricacion” (articulo 137 de la Ley
24/2015, de 24 de julio, de Patentes). Asi, lo que caracteriza al modelo de utilidad es

que da otra utilidad a un producto ya existente, de forma que, si esta nueva utilidad es

11



novedosa e implica actividad inventiva, serd inscribible. Su duracion es de 10 afios

improrrogables, contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud.!'”

- Certificados complementarios de proteccion de medicacion y productos
fitosanitarios. El Reglamento (UE) 2019/933 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 20 de mayo de 2019, por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 469/2009
relativo al certificado complementario de proteccion para los medicamentos'!, versa
sobre los certificados complementarios de proteccion tanto de medicacion como de
productos fitosanitarios. En este sentido, establece que los certificados confieren los
mismos derechos que la patente base y estaran sujetos a las mismas limitaciones y las
mismas obligaciones. Los Certificados Complementarios de Proteccion son titulos de

propiedad industrial, que tienen una duracion de 5 afios.

- Dibujos y modelos legalmente protegidos. Vienen regulados en la Ley 20/2003, de
7 de julio, de Proteccion Juridica del Disefio Industrial.'> Es la apariencia de la
totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las caracteristicas de, en
particular, las lineas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en
si o de su ornamentacion (articulo 1 Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccion Juridica
del Disefio Industrial). En este sentido, inicamente pueden protegerse por medio de
su inscripcion en el Registro de Disefios, para lo cual deben cumplir con dos
requisitos: a) Novedad (articulo 7 Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccion Juridica
del Disefio Industrial)!?, el aspecto del disefio no puede ser idéntico a otro que haya

sido accesible al publico antes de la fecha de presentacion de solicitud al registro; b)

10 Aranzadi (2020). PROPIEDAD INDUSTRIAL: Modelos de utilidad: concepto y requisitos. Doc.
2020/2019.
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc500000178cbe331828a5f19a8&ma
rginal=DOC\2020\219&docguid=1803249303f4311ebb5eb89¢ac30f5361&ds=ARZ LEGIS_CS&infotyp
e=arz_doctrina;&spos=1&epos=1&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&global-
result-
list=global&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
#

11 Unién Europea. Reglamento (UE) 2019/933 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de
2019, por el que se modifica el Reglamento (CE) n°® 469/2009 relativo al certificado complementario de
proteccion para los medicamentos. Diario Oficial de la Union Europea. L 153/1, de 11 de junio de 2019.
12 Ley 20/2003, de 7 de julio de Proteccion Juridica del Disefio Industrial. BOE, num. 162, de 8 de julio de
2003.

13 Ley 20/2003, de 7 de julio de Proteccion Juridica del Disefio Industrial. BOE, num. 162, de 8 de julio de
2003.

12



Caracter singular, se desprende de la impresion que produce el disefio a un experto,

de forma que le permite diferenciarlo de otro disefio hecho accesible al publico antes

de la fecha de presentacion de la solicitud de registro.

Debemos anadir que la Consulta Vinculante V1153/2014, de 25 de abril de 2014, de
la Direccion General de Tributos (“DGT”), interpretd que estarian incluidos el disefio
de muestrarios textiles como disefio industrial configurado en dibujos, modelos y

planos, y por tanto, la cesion de los mismos, da derecho a reduccion.

Software avanzado registrado obtenido como resultado de proyectos de
investigacion y desarrollo (no de innovacion tecnologica). En este sentido, el
software avanzado registrado debe implicar un progreso cientifico o tecnologico
significativo, a través del desarrollo de nuevos teoremas y algoritmos o la creacion de
sistemas operativos y lenguajes nuevos, o siempre que esté destinado a facilitar a las
personas con discapacidad el acceso a los servicios de la sociedad de la informacion.
Sin embargo, no puede aplicarse este incentivo fiscal a las actividades habituales o
rutinarias relacionadas con el software.'* Sin embargo, aunque pueda llegar a
considerarse como actividad de I+D a efectos de deduccion en cuota, para que se
pueda aplicar el incentivo fiscal que se esta analizando, solo alcanza a su creacion al
exigirse que derive de la investigacion y el desarrollo, pero no cuando derive de una

innovacion tecnologica.

Las definiciones de investigacion, desarrollo e innovacion tecnologica, nos las da el
articulo 35 de la LIS. Se define investigacion, como “la indagacion original
planificada que persiga descubrir nuevos conocimientos y una superior
compensacion en el ambito cientifico y tecnologico”. En segundo lugar, se define
como desarrollo a “la aplicacion de los resultados de la investigacion o de cualquier
otro tipo de conocimiento cientifico para la fabricacion de nuevos materiales o
productos para el diserio de nuevos procesos o sistemas de produccion, asi como para

la mejora tecnologica sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas

14 Romero Gallardo, A. La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 13 de marzo
de 2008 (asunto ¢-248/06: comision europea/reino de Espaiia) y la ultima reforma del régimen espaiiol de
deduccion por actividades de I+D+IT en el Impuesto sobre Sociedades. Diario La Ley, n. 7252, 2009.
(disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3046560 )
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preexistentes.” Finalmente, la innovacion tecnoldgica puede definirse como “la
actividad cuyo resultado sea un avance tecnologico en la obtencion de nuevos
productos o procesos de produccion o mejoras sustanciales de los ya existentes. Se
consideraran nuevos aquellos productos o procesos cuyas caracteristicas o
aplicaciones, desde el punto de vista tecnologico, difieran sustancialmente de las

existentes con anterioridad.”

Las actividades de I+D, pueden en primer lugar, crear nuevos productos y procesos,
que aparecen por primera vez en el mundo de la ciencia. Ademads, también se
consideran actividades de I+D, las que pueden aportar mejoras sustanciales en los
productos o procesos que llevaba a cabo el contribuyente. Asi, para realizar la mejora
de estos productos y procesos se parte de un nuevo conocimiento cientifico. Por tanto,
se entiende por actividades de I+D cuando un nuevo proceso o producto se materializa
en un plano, esquema o disefio. Ademas, también se consideran actividades de I+D,
la creacion de un primer prototipo no comercializable, asi como los proyectos piloto
que no puedan utilizarse para aplicaciones industriales o para su explotacion. Mas
alla, también pueden incluirse en esta categoria el disefo y creacion de un muestrario

para lanzar nuevos productos.'?

Por su parte, para las actividades de innovacion tecnoldgica, la Consulta Vinculante
de la DGT nam. V1879/2006, de 21 de septiembre 2006, interpreta que para que
exista innovacion tecnoldgica deben darse los siguientes requisitos: “(i) Novedad o
mejora sustancial: El producto o proceso obtenido o que se pretende obtener ha de
ser nuevo o incorporar una mejora sustancial. La novedad no ha de ser meramente
formal o accesoria, sino que debe suponer la existencia de un cambio esencial, una
modificacion en alguna de las caracteristicas bdsicas e intrinsecas del producto o
proceso, que atribuyan una nueva naturaleza al elemento modificado. (ii) La novedad
tiene que producirse en el ambito tecnologico del proceso o producto. (iii) No se

requiere la obtencion de un nuevo producto o proceso inexistente en el mercado, sino

15 Checa Gonzalez, C. (2008). IS y deduccion por actividades de investigacion y desarrollo e innovacion
tecnologica. Revista Quincena Fiscal num. 82008 parte Jurisprudencia. Comentarios.
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc500000178cc1296b9e8cd6308& ma
rginal=BIB\2008\545&docguid=13f09a4d002ac11ddbf39010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype
=arz_biblos:&spos=1&epos=1&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&global-result-

list=global&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
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el desarrollo de un nuevo producto o proceso que no haya sido desarrollado hasta el
momento por la entidad que lo lleva a cabo, en linea con la definicion de innovacion

contenida en el Manual de Oslo, en su nueva version elaborada en el aiio 2005. ¢

En ese sentido, la creacion de todos estos activos intangibles entra dentro del &mbito de
aplicacion de la reduccion prevista en el articulo 23 de la LIS tanto si se han inscrito o no

en un registro publico de forma expresa.!’

Ademas, en el apartado cuarto del articulo 23 de la LIS, el legislador define en sentido

negativo los activos que en ningun caso daran derecho a reduccion, y estos son:

- Marecas. El articulo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas establece el
concepto de marca, y lo define como todo signo susceptible de representacion grafica
que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de

los de otra.

Aunque no se mencione expresamente en el articulo 23 de la LIS, deben considerarse
excluidos los nombres comerciales, que tienen el mismo rango que las marcas. En
este sentido, los nombres comerciales son protegidos siempre que estén inscritos, y
en caso de no estar inscritos, se protegen siempre que tengan uso y conocimiento
notorio. Asi, debido a su similitud con las marcas, deben considerarse excluidos del

ambito de aplicacion de la reduccion prevista en el articulo 23 LIS.!®

- Obras literarias, artisticas o cientifica, incluidas las peliculas cinematograficas.
Son derechos de propiedad intelectual, que atribuyen al autor de la obra literaria,
artistica o cientifica, la plena disposicion sobre la misma y el derecho exclusivo a

explotarla, sin mas limites que los establecidos legalmente. En este sentido, se

16 DGT, consulta vinculante nim. V1879/2006, de 21 de septiembre 2006.

17 Lefevbre, F. Memento Practico Fiscal, Parte Primera: Impuestos Directos, Capitulo III: Impuesto sobre
sociedades, Seccion 2: Base Imponible, Reducciones en base imponible, Madrid, 2021, pp. 4730-4769.

18 Aranzadi (2010). Proteccion industrial. MIX 2010/81446.
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=10ad6adc600000178cc329827099125 1b&ma
rginal=MIX\2010\81446&docguid=I17c1cfea02d9b11df8855010000000000&ds=ARZ LEGIS CS&infot
ype=arz_maximas;&spos=1&epos=1&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&global-
result-
list=global&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
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considera autor a la persona que crea dichas obras, por lo que le corresponde la

propiedad intelectual '’

- Derechos personales susceptibles de cesion, como los derechos de imagen.

- Programas informaticos distintos de los referidos en el apartado 1. Tal como se
avanzd, los unicos programas informaticos susceptibles de aplicacion de la reduccion
en la base imponible por la cesion de activos intangibles es el software avanzado

registrado.

- Equipos industriales, comerciales o cientificos.

- Planos, formulas o procedimientos secretos y derechos sobre informaciones
relativas a experiencias industriales, comerciales o cientificas (Know-How). En
este sentido, el Know-How, son conocimientos tecnoldgicos u organizativos, mas o
menos secretos, pero que no estan protegidos por el legislador como propiedad
industrial. Sin embargo, se consideran necesarios para el desarrollo de una
determinada actividad empresarial productiva en general. Suelen definirse como un
“conjunto no divulgado de informaciones técnicas, necesarias para la reproduccion
industrial, directamente y en las mismas condiciones, de un producto o

procedimiento, que derivan de la experiencia.”*°

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado (“LPGE”) para el
afio 2018, incluia las “féormulas o procedimientos secretos” y las “informaciones
relativas a experiencias industriales, comerciales o cientificas” (know how) como

activos que no dan derecho a la reduccion. Esto se debe a la adaptacion de la

19 Lerena Villaroel, M. La propiedad intelectual a examen. Base de Datos de Bibliografia El Derecho, nim.
10004663, pP- 1-5, 2007, (disponible en:
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?producto=UNIVERSAL&orden=relevancia&universa
1=0Obras%?20literarias%2C%20artisticas%200%20cientifica%2C%?20incluidas%20las%20peliculas%20ci

nematograficas#presentar.do%3Fnref%3D7D7F5477%26producto%3DA%26fulltext%3Don )

20 Albifiana Garcia-Quintana, C. Tratamiento tributario de patentes y marcas. La Ley: Revista juridica
espaniola de doctrina, jurisprudencia y bibliografia, n. 2, pp. 1081-1098, 1992, (disponible en:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=73928)
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legislacion espafiola al Plan de Accion 5 de BEPS de la OCDE (que se analizara mas
adelante), lo que pone fin a la problematica que venia existiendo en Espafia acerca de

la diferencia entre la asistencia técnica y know-how.

En este sentido, la doctrina administrativa se ha pronunciado (DGT, consulta
vinculante, naim. V0273/2020, de 5 de febrero de 2020) interpretando que el know-
how no se incluye como activo susceptible de cesion, por lo que no podra acogerse al
incentivo fiscal previsto en el articulo 23 de la LIS. Ademas, la Consulta Vinculante
V3286/2020, de 5 de noviembre de 2020 de la DGT, que establece que con el articulo
68 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el afio
2018, se incluye como activos que no dan derecho a reduccién los derechos sobre
informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o cientificas. Asi esta
consulta interpreta que las rentas derivadas de la cesion del derecho de uso o de
explotacion, o de la transmision, de derechos sobre informaciones relativas a
experiencias industriales, comerciales o cientificas (know-how), no podran
beneficiarse de la reduccion prevista en el articulo 23 de la LIS en los periodos
impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2018. En el caso concreto de la
entidad consultante, se interpreta, que, aunque las rentas resulten de una cesion de un
know-how efectuada en 2018 para el periodo comprendido entre 2017 y 2019, no

podra aplicarse la citada reduccion.

- Cualquier otro derecho o activo distinto de los sefialados en el apartado 1.

Debemos tener en cuenta que, con la LPGE de 2018?%!, se afiadieron los “certificados
complementarios de proteccion de medicamentos y de productos fitosanitarios” y el
“software avanzado registrado que derive de actividades de investigacion y desarrollo”,
lo que hace que el régimen espafiol resulte mas competitivo, pero también puede dar lugar
a problemas interpretativos, como puede suceder con otros activos, ya que el legislador

se limita a enunciarlos.??

21 1ey 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el afio 2018. BOE, nim. 161, de 4
de julio de 2018, paginas de 66621 a 67354.

22 Garcia Heredia, A. La consolidacion del Patent Box como incentivo fiscal para las empresas innovadoras:
su transformacion a través del criterio de actividad sustancial. Revista Quincena Fiscal Aranzadi, n. 5,
2020. (disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7294649)
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El problema interpretativo con el fin de determinar el régimen de proteccion legal de los
activos, ha llevado a que al final del articulo 23 de la LIS, el legislador haga una remision
a la normativa de propiedad intelectual e industrial, espafiola, europea e internacional.

Esta remision resulta imprescindible para determinar el alcance de los activos intangibles.

En este sentido, para determinar si el activo intangible es elegible para el régimen de
reduccién previsto en el articulo 23 LIS, debe acudirse a normas mercantiles, de
propiedad intelectual e industrial, tanto espafiolas, como europeas e internacionales. A
titulo de ejemplo, para ver si el activo intangible cumple con los requisitos de una patente,
debe acudirse al articulo 4 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Otro caso en
que haria falta acudir a la normativa mercantil seria en los casos en que el intangible aun
no ha sido aun inscrito en el registro correspondiente. En estos casos, las autoridades
acudiran a la normativa mercantil correspondiente con el fin de determinar si entra en los

activos intangibles que dan derecho a reduccion.?

Mas all4, tal como dice el articulo 12.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, “los términos empleados en la normativa tributaria se entenderan conforme
a su sentido juridico, técnico o usual, segun proceda.” Por tanto, otra forma de resolver
el problema interpretativo seria acudir a los Comentarios de la OCDE sobre el articulo 12
del Modelo de Convenio (Céanones o Regalias), aunque se muevan en un ambito de
aplicacion distinto e incluyan un numero superior de activos. En este sentido, dichos
Comentarios pueden servir como orientacion para resolver el problema interpretativo, sin
embargo, no tienen valor normativo. Por tanto, podemos tomarlo como referencia para
delimitar los activos susceptibles de beneficiarse de la reduccion del articulo, aunque

residualmente y con cautelas.

Conviene precisar, llegados a este punto que el canon, tal como lo define la Directiva
2003/49/CE del Consejo en su articulo 2: “son las remuneraciones percibidas por el uso
o la cesion del derecho de uso de: a) derechos de autor sobre una obra literaria, artistica
o cientifica, incluidas las peliculas cinematogrdficas;, b) programas y sistemas

informaticos, c) patentes,; d) marca registrada, e) diserio o modelo, f) plano, formula o

23 Gil Garcia, E. La seguridad juridica en la aplicacion de los incentivos a la I+D+i. Revista Quincena Fiscal
Aranzadi, n. 17, Pp. 37-64, 2018. (disponible en:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6619783)
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procedimiento secreto o por informaciones relativas a experiencias industriales,

comerciales o cientificas.”

Asi, los Comentarios de la OCDE sobre el articulo 12 del Modelo de Convenio definen
los bienes o derechos que dan lugar a canones. En este sentido, estos comentarios hacen
referencia a conceptos como Propiedad intelectual, Propiedad industrial, informaciones
relativas a experiencias industriales, comerciales o cientificas (know-how), equipos

industriales, comerciales o cientificos y prestaciones de servicios.?*

En primer lugar, el concepto de canon incluye como derechos propiedad intelectual, a
aquellos que estan excluidos del &mbito de aplicacion de la reduccion del articulo 23 de

la LIS.

Segundo, sobre la propiedad industrial los comentarios establecen que se incluyen todas
las creaciones que son susceptibles de ser protegidas por derechos de propiedad industrial.
Se incluye dentro del concepto de canon, las “patentes, marcas de fabrica o de comercio,

dibujos o modelos, planos”.

En tercer lugar, los Comentarios de la OCDE al Modelo de Convenio definen el know
how como “el conjunto no divulgado de informaciones técnicas, patentables o no, que
son necesarias para la reproduccion industrial, directamente y en las mismas
condiciones, de un producto o de un procedimiento, puesto que procede de la
experiencia, el know-how representa lo que un industrial no puede conocer por el solo
examen del producto y el mero conocimiento del progreso y la técnica.” Por tanto, como
son confidenciales, presentan ventajas competitivas para la empresa que hace uso de ellas.
En cuarto lugar, sobre los equipos industriales, comerciales o cientificos, la OCDE

reconocio que no se integraban bien dentro del concepto de canon.?

24 OCDE. “Comentarios al articulo 12” en Instituto de Estudios Fiscales (Ed.) Modelo de Convenio
Tributario sobre la renta y sobre el Patrimonio. Secretaria de Estado de Hacienda y Presupuestos en el
marco del convenio de colaboracion con la OCDE (trad.), Instituto de Estudios Fiscales, pp. 227-245, 2010.
(disponible en: https://www.globbal.co/wp-content/uploads/2018/04/Modelo-de-CDI-OCDE-version-
abreviada.pdf)

% Garcia Heredia, A. El concepto de canones o regalias en los convenios para evitar la doble imposicion
internacional: caracteristicas generales y problemas de clasificacion. Revista de Derecho Fiscal, vol. 1, n.
5, vol, pp- 261- 278, (disponible en:
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/fiscal/article/view/2752/2397 )
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Los comentarios al Convenio, también definen las aplicaciones informaticas, “software”,
como programas que tienen instrucciones destinadas a un ordenador, para el

funcionamiento del ordenador o para la ejecucion de tareas determinadas. 26

En definitiva, las definiciones que dan los Comentarios de la OCDE al articulo 12 del
Modelo de Convenio, sobre los derechos de propiedad intelectual, propiedad industrial y
know-how, pueden utilizarse para resolver el problema interpretativo, y concluir qué
conceptos pueden considerarse activos intangibles que dan derecho a reduccion. Asi, las
precisiones sobre propiedad intelectual y software, pueden utilizarse para determinar qué
activos pueden incluirse en este grupo. Por su parte, las precisiones sobre derechos de
autor y know-how pueden utilizarse, de forma residual y con cautelas, para delimitar qué

activos intangibles que no dan derecho a la reduccion prevista en el articulo 23 LIS.

2.2.Calculo del coeficiente de reduccion

El articulo 23 de la LIS establece que dicha reduccion se aplicara sobre las rentas positivas
derivadas de la cesion de ciertos activos intangibles. Asi, tal como se ha explicado, dicho
precepto hace una definicion positiva en el punto primero de qué activos intangibles daran
derecho a reduccion, asi como una definicion negativa, en el punto quinto del articulo,

estableciendo los activos que en ningln caso daran derecho a reduccion.

Ademas, el articulo 23 de la LIS establece que la reduccion que se aplicara en la base
imponible en “el porcentaje que resulte de multiplicar por un 60 por ciento el resultado
del siguiente coeficiente: a) En el numerador, los gastos incurridos por la entidad cedente
directamente relacionados con la creacion del activo, incluidos los derivados de la
subcontratacion con terceros no vinculados con aquella. Estos gastos se incrementaran
en un 30 por ciento, sin que, en ningun caso, el numerador pueda superar el importe del
denominador. b) En el denominador, los gastos incurridos por la entidad cedente
directamente relacionados con la creacion del activo, incluidos los derivados de la

subcontratacion tanto con terceros no vinculados con aquella como con personas o

%6 OCDE. “Comentarios al articulo 12” en Instituto de Estudios Fiscales (Ed.) Modelo de Convenio
Tributario sobre la renta y sobre el Patrimonio. Secretaria de Estado de Hacienda y Presupuestos en el
marco del convenio de colaboracion con la OCDE (trad.), Instituto de Estudios Fiscales, pp. 227-245, 2010.
(disponible en: https://www.globbal.co/wp-content/uploads/2018/04/Modelo-de-CDI-OCDE-version-

abreviada.pdf)

20



)

entidades vinculadas con aquella y de la adquisicion del activo.” En definitiva, el

coeficiente de reduccion se calcula utilizando la siguiente formula:

Gastos de creacion incurridos por el cedente
(incluidos los de subcontratacion de terceros no 1,3
vinculados con ella)

Coeficiente de reduccion = X 60%

Gastos de creacion incurridos por el cedente (inluidos los de subcontratacion de terceros no
vinculados) + adquisicion del activo intangible

Por tanto, con el fin de determinar la base imponible, debe realizarse un ajuste negativo
por diferencia permanente al resultado contable por el importe que resulte de multiplicar
el coeficiente de reduccion a la renta positiva que se ha generado en el ejercicio de la

cesion de estos activos intangibles.

2.3.Renta derivada de la cesion del activo intangible

En el articulo 23.2 de la LIS, el legislador establece qué rentas son positivas: (i) los
ingresos procedentes de la cesion del derecho de uso o explotacion de los activos, y (ii)
las rentas positivas procedentes de su transmision, que superen la suma de los gastos
incurridos por la entidad directamente relacionados con la creacion de activos que no
hubieran sido incorporados al valor de los activos, de las cantidades deducidas en
concepto de su amortizacion (articulo 12.2 de la LIS) y de otros gastos directamente
relacionados con los activos intangibles, siempre que todos éstos hayan sido integrados

en la base imponible.

En relacion a los gastos y los ingresos que deben ser incluidos a la hora de calcular la
renta sujeta a reduccion, el legislador precisa que ni los gastos financieros, ni las
amortizaciones de inmuebles ni otros gastos que no estén relacionados de forma directa

con la creacion del activo intangible, seran susceptibles de incluirse en el coeficiente.
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Por tanto, la renta se calculara de la siguiente forma:

e (+) Ingresos derivados de la cesion del derecho de uso o explotacion
de los activos intangibles, y las rentas positivas procedentes de su
transmision

e (-) Gastos incurridos por la entidad directamente relacionados con la
creacion de los activos, que no se incorporan al valor de los activos,
pero si que se hubieran integrado en la base imponible.

¢ (-) Amortizaciones deducidas segun el articulo 12.2 LIS.

En este punto debemos hacer referencia a la resolucion de la DGT, nim. V 1883/18, de

26 de junio de 2018, que interpreta que:

“A los efectos de calcular la renta objeto de reduccion, se computaran los
ingresos del periodo que por la cesion se registren contablemente con arreglo a
lo dispuesto en la normativa contable.

Por lo que se refiere a los gastos, el precepto exige, por una parte, que se
computen los gastos por amortizacion de los intangibles cedidos que procedan
por la aplicacion del articulo 12.2 de la LIS, lo que implica que, en el caso de que
hubieran sido objeto de una libertad de amortizacion el gasto fiscal no se tomarda
en consideracion a los efectos de calcular la renta sujeta a reduccion, sino que se
atendera a la amortizacion que se derive de su vida util o, en caso de intangibles
de vida util indefinida, la cantidad por amortizacion registrada contablemente
con el limite de una veinteava parte de su importe.

En relacion con los gastos del ejercicio directamente relacionados con el activo
cedido, se computaran aquellos que se hayan registrado contablemente con
arreglo al principio de devengo, en los términos previstos en el articulo 11 de la
LIS, y que tengan la consideracion de fiscalmente deducibles de acuerdo con la

LIS

27 DGT, consulta vinculante nim. V1883/18, de 26 de junio de 2018.
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Por tanto, para determinar la renta de la cesion, se computan los gastos por amortizacion
calculados en funcién de la vida util, aunque fiscalmente se deduzca el gasto por libertad
de amortizacion. Por su parte, los gastos del ejercicio directamente relacionados con el
activo cedido, se computan a efectos de calcular la reduccion, los que se han registrado
contablemente conforme al principio de devengo, y que ademas tengan la consideracion

de gastos fiscalmente deducibles.

Asi, la renta que se genera de la cesion o transmision del activo intangible puede tener
tanto un resultado positivo como negativo, dependiendo de si los gastos superan los

ingresos generados:

- Renta positiva. Tiene lugar cuando los ingresos generados por la cesion superan
los gastos incurridos. En este caso, la cesionaria puede aplicarse la reduccion
sobre la renta positiva obtenida, por lo que resulta siempre una renta positiva neta
a integrar en la base imponible. Tal como se ha avanzado, para calcular si la renta
es positiva, a los ingresos obtenidos por la cesion y a las rentas positivas
procedentes de la cesion, debemos restarle los gastos directamente relacionados
con la creacion del intangible (cumpliendo con los requisitos arriba mencionados).
Ademas, en los casos de transmision, los gastos inherentes a la misma deben

computarse como menos importe de los beneficios obtenidos.

Por tanto, los gastos indirectos no se tienen en cuenta a la hora de determinar la
renta exenta. Sin embargo, estos gastos indirectos si que son deducibles a efectos

de determinar la base imponible.

Asi, para determinar la base imponible, se debe realizar un ajuste negativo al
resultado contable por el importe que resulte de multiplicar el porcentaje del

coeficiente de reduccion a esta renta positiva.

- Renta negativa. No procede la aplicacion de esta reduccion, ya que esto
perjudicaria al contribuyente, debido a que, a efectos fiscales, la renta negativa
seria mas pequefia que la realmente se ha obtenido. Esto implica que en algunos
casos no hay que hacer ningtn ajuste al resultado contable para determinar la base

imponible de ese ejercicio. Sin embargo, como este beneficio fiscal es de
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aplicacion independiente en cada periodo impositivo, el hecho de que en algin
periodo impositivo (anterior o posterior) la renta generada haya sido negativa,
tiene incidencia a la hora de aplicarse este incentivo fiscal en otros periodos

impositivo.

o Aplicacion de la reduccion a las rentas positivas y posterior generacion de
rentas negativas en los ejercicios siguientes. Como la renta positiva ha sido
integrada de forma parcial en la base imponible, la renta negativa se
reducira aplicando el mismo coeficiente, y el exceso de renta negativa
resultante se integrara en su totalidad en la base imponible, hasta que las
rentas negativas alcancen a las rentas positivas sobre las que se ha
disfrutado la reduccion.

o Si tnicamente se han obtenido rentas negativas, el contribuyente no ha
podido disfrutar de la reduccion del articulo 23 LIS, por lo que el
legislador reconoce que estas rentas negativas son fiscalmente deducibles.
Sin embargo, si posteriormente, se obtienen las rentas positivas, las
mismas no van a poder disfrutar de la reduccion, hasta que las rentas
positivas alcancen las rentas negativas que se han deducido en la base

imponible. 28

En definitiva, para los casos en que se generen rentas negativas, el legislador establece
una serie de limitaciones, ya que, en caso contrario, el contribuyente disfrutaria de una
deduccion de las rentas negativas y de una reduccion sobre las rentas positivas. Asi, si en
el primer caso, en que ya se ha aplicado la reduccion a las rentas positivas obtenidas en
periodos impositivos anteriores, si las rentas negativas no fueran reducidas aplicando el
mismo coeficiente, el contribuyente disfrutaria primero de la reduccién, y después las
rentas negativas serian fiscalmente deducibles en su totalidad. En el segundo caso ocurre

al revés, en este caso, si el legislador no impusiera dicha limitacion, el contribuyente

% Aranzadi. IS: Reduccion de las rentas procedentes de determinados activos intangibles.
Comentarios prdcticos Aranzadi, n. 2003/394, 2020. (disponible en:
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc500000178d{f0c5¢7322911b3f
&marginal=DOC\2003\394&docguid=1af0e8040759d11dba979010000000000&ds=ARZ LEGIS C
S&infotype=arz_doctrina;&spos=1&epos=1&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetriev
al&global-result-
list=global&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayN
ame=# )
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disfrutaria de una deduccion fiscal de las rentas negativas, y con las posteriores rentas

positivas disfrutaria de la reduccion.

2.4.Requisitos

En este punto se analizara cémo funciona la reduccién de rentas por la cesion de
determinados activos intangibles. Ademas, se analizaran los requisitos para poder aplicar

la citada reduccion.

2.4.1. Creacion del activo

El primer requisito consiste en que la sociedad cedente sea quien cree el activo intangible,
total o parcialmente. Asi, para determinar si es la entidad cedente la que ha creado el
activo intangible, se siguen unos requisitos similares, a los previstos para la deduccion en
cuota por [+D+i. En este sentido, la sociedad cedente podré aplicarse la reduccion, si es
titular del activo intangible, asume el riesgo y ventura del proceso y tiene la capacidad
juridica para explotarlo econémicamente. En consecuencia, no es necesario que la entidad
cedente haya creado material y fisicamente el activo, teniendo la posibilidad de

externalizar la creacion del intangible.?”

La DGT, en su consulta vinculante nim. V1176/12, de 30 de mayo, interpretd lo

siguiente:

“uno de los requisitos para poder aplicar esta reduccion es que la entidad
cedente haya creado el activo intangible objeto de cesion, lo que implica
que dicha entidad haya asumido el riesgo y los beneficios de los resultados

de la produccion del intangible.”

Por tanto, en los casos en que la cedente haya creado unicamente parcialmente el activo,
se exige que la misma haya asumido el riesgo y los beneficios de los resultados de la

produccion del intangible. Conviene precisar que el legislador no exige ningun porcentaje

2 Pérez Pombo, E. Una revision del Patent Box espafiol. Un incentivo fiscal olvidado. Revista
CEFGESTION: revista de actualizacion empresarial, n. 173, pp. 53-64, 2013. (disponible en:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4158194)

25



de creacion del activo a la entidad cedente, pero en este caso, cuanto menor sea la
participacion en la creacion del activo, menor serd el porcentaje de renta que se reducira
(articulo 23.1 a) b) LIS “gastos directamente relacionados con la creacion del activo™).

En este sentido, el articulo 23.1 de la LIS, dispone:

“Las rentas positivas procedentes de la cesion del derecho de uso o de
explotacion de (...) tendran derecho a una reduccion en la base imponible en el
porcentaje que resulte de multiplicar por un 60 por ciento el resultado del
siguiente coeficiente:

a) En el numerador, los gastos incurridos por la entidad cedente directamente

relacionados con la creacion del activo, incluidos los derivados de la

subcontratacion con terceros no vinculados con aquella. Estos gastos se
incrementaran en un 30 por ciento, sin que, en ningun caso, el numerador pueda
superar el importe del denominador.

b) En el denominador, los gastos incurridos por la entidad cedente directamente

relacionados con la creacion del activo, incluidos los derivados de la

subcontratacion tanto con terceros no vinculados con aquella como con personas

o entidades vinculadas con aquella y de la adquisicion del activo.

En definitiva, en caso de que la sociedad cedente no haya creado la totalidad del activo
intangible, pero si que haya cedido su uso a terceros, la reduccion solo puede aplicarse
sobre la renta obtenida de la parte generada por la sociedad cedente en proporcion a su
participacion en la propiedad del intangible. En otras palabras, la entidad cedente puede
aplicarse la reduccion “en la medida en que haya asumido el riesgo y los beneficios de la

produccion de la licencia objeto de cesion”. 3°

No obstante, existen dos opiniones posibles sobre en qué situaciones se cumple con el

requisito de la creacion, cuando la entidad cedente no ha creado la totalidad del activo:

- Se cumple con el requisito de creacion cuando la empresa cedente asume el riesgo de
la inversion en el activo intangible, y esto tiene lugar tanto si el propio contribuyente

realiza directamente las actividades necesarias para la ejecucion del activo intangible

30 DGT, consulta vinculante nim. V1176/12, de 30 de mayo de 2012.
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0 como si se encarga otra entidad en la ejecucion material del mismo aportado por el
contribuyente, atendiendo a las caracteristicas aportadas por el contribuyente.

- La segunda interpretacion seria concluir que inicamente la empresa cedente asume el
riesgo de la inversion cuando disponga de los medios materiales y personales

asociados a la creacion del activo intangible. 3!

Por tanto, la interpretacion de la DGT es insuficiente, existiendo gran inseguridad juridica
en los casos en los que el contribuyente no ha creado la totalidad del activo. Por tanto, el
contribuyente tendra que recurrir por cualquier medio admitido en Derecho para

demostrar que el activo intangible que ha cedido ha sido creado por é1.*2

2.4.2. Utilizacion de derechos de uso o explotacion del activo intangible por el

cesionario en el desarrollo de su actividad econdmica.

El segundo requisito exigido por el legislador, es el siguiente:

“Que el cesionario utilice los derechos de uso o de explotacion en el desarrollo
de una actividad economica y que los resultados de esa utilizacion no se
materialicen en la entrega de bienes o prestacion de servicios por el cesionario
que generen gastos fiscalmente deducibles en la entidad cedente, siempre que, en

este ultimo caso, dicha entidad este vinculada con el cesionario.”

Con este segundo requisito, el legislador busca que la entidad cedente, creadora y
propietaria del activo intangible, disfrute del beneficio fiscal objeto de estudio, cuando
cede o transmite su conocimiento a otra empresa, que utiliza el activo intangible para
desarrollar su actividad. Asi, la cesionaria debe utilizar esos activos intangibles cedidos
por la sociedad cedente, para la produccion de bienes o prestacion de servicios destinados

al mercado. 33

31 Lefevbre, F. Memento Practico Fiscal, Parte Primera: Impuestos Directos, Capitulo III: Impuesto sobre
sociedades, Seccion 2: Base Imponible, Reducciones en base imponible, Madrid, 2021, pp. 4730-4769.

32 Pérez Pombo, E. Una revision del Patent Box espafiol. Un incentivo fiscal olvidado. Revista
CEFGESTION: revista de actualizacion empresarial, n. 173, pp. 53-64, 2013. (disponible en:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4158194)

33Palomares Millares, P. & Ripoll Alcén, J. El papel de los inventivos fiscales a la inversién en [+D+i en
Espafia.  Boletin Economico de ICE, n. 3129, pp. 61-72, 2020 (disponible en
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7115/7126 )
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Por tanto, procede la aplicacion de la reduccion del articulo 23 de la LIS cuando como
consecuencia de la cesion de activo intangible, la entidad cesionaria utiliza los derechos
de uso o explotacion para desarrollar su actividad econdémica. Por tanto, conviene precisar
el concepto de cesion. La DGT, en la consulta num. V0830/2011, de 31 de marzo,
interpretd que para aplicarse la reduccion del articulo 23 de la LIS, es necesario que la
“cesion se califique como arrendamiento operativo y no financiero dado que, en este
ultimo caso, la operacion tendria la consideracion, a efectos contables y fiscales, de venta

)

del activo y no de cesion.’

El legislador permite que se aplique la reduccion en las cesiones del derecho de uso o
explotacion del activo intangible, entre entidades que tengan la condicidon de vinculadas.
La DGT, en la consulta num. V2439/2017, de 2 de octubre, interpreta que para el caso en
que la entidad cedente y cesionaria estén vinculadas con arreglo al articulo 18.2 de la LIS,
“En consecuencia, la operacion de cesion del intangible se valorara por su valor de
mercado, en los términos establecidos en el articulo 18 de la LIS, con independencia del
precio acordado por dicha cesion”.** En definitiva, este incentivo puede aplicarse a las
cesiones realizadas entre sociedades vinculadas, pero la valoracion de la operacion se

hara conforme a los términos establecidos en el articulo 18 de la LIS.

El articulo 18 de la LIS, dispone que: “Las operaciones efectuadas entre personas o
entidades vinculadas se valorardn por su valor de mercado. Se entenderd por valor de
mercado aquel que se habria acordado por personas o entidades independientes en
condiciones que respeten el principio de libre competencia.” Asi pues, esta valoracion
deben realizarla los sujetos pasivos. Sobre esta base, las dificultades derivan de la
dificultad de encontrar en el mercado los precios de estos intangibles susceptibles de
cesion del articulo 23.1 de la LIS, que nos puedan servir de referencia. Por tanto, para
poder aplicarse este incentivo fiscal es necesario disponer de variables, indicadores o

coeficientes que permitan comparar nuestro intangible con otros similares.

34 DGT, vinculante nim. V2439/2017, de 2 de octubre de 2017

3 Fernandez del Valle, L. (2011). El Patent Box y sus ventajas de la cesion intragrupo. Diario La Ley, n.
19350, 2011 (disponible en:
https://acceso.comillas.edu/https/laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx ?params=H4sIAAAA
AAAEAE2QzU7DMBCEn6a-WEIObQk9-EAabghVELhv4iUxGLv12mny9mwIByx98s-
Mdsd7yRjnBqekH508QUK{ZBUmOUvKIJEe-wieQRC8dyA7IbrJSH1svrUSR-piPQdDsg5-
_dRMzigQtoUKpTdktFMyW2TF7504pmXvmsOhKQJcyuDp0OuljOdsQGWr0XIRgM1ayVSCGBeOHiRx
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Para determinar si la entidad cedente y cesionaria estd vinculadas, debemos atender a lo

dispuesto en el articulo 18.2 de la LIS establece que:

“Se consideraran personas o entidades vinculadas las siguientes: a) una entidad
y sus socios o participes; b) una entidad y sus consejeros o administradores, salvo
en lo correspondiente a la retribucion por el ejercicio de sus funciones; c) una
entidad y los conyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en linea
directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los
socios o participes, consejeros o administradores;, d) dos entidades que
pertenezcan a un grupo, e) una entidad y los consejeros o administradores de
otra entidad, cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo: f) una entidad y
otra entidad participada por la primera indirectamente en, al menos, el 25 por
ciento del capital social de los fondos propios; g) dos entidades en las cuales los
mismos socios, participes o sus conyuges, o personas unidas por relaciones de
parentesco, en linea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el
tercer grado, participen, directa o indirectamente en, al menos, el 25 por ciento
del capital social o los fondos propios, h) h) Una entidad residente en territorio

espaniol y sus establecimientos permanentes en el extranjero”.

Ademas, el destinatario de la actividad econdémica puede ser incluso la entidad cedente.

Asi, en funcion de si las entidades estan vinculadas fiscalmente, se dan dos situaciones:

Si las entidades estan vinculadas fiscalmente, segun el articulo 18.2 de la LIS, y se
generan gastos fiscalmente deducibles en la entidad cedente, derivados de la entrega
de bienes o prestacion de servicios por la utilizacion de intangibles, esa renta derivada
de la cesion no podré reducirse en la entidad cedente. Sin embargo, la entidad cedente
si que podra aplicarse la reduccion del articulo 23 de la LIS, si los bienes y servicios
producidos por la utilizacion del activo intangible se prestan a otras entidades
(distintas de la cedente), aunque estén vinculadas con el cesionario. El legislador ha

impuesto esta limitacion, ya que, si la entidad creadora del activo no puede aplicarse

rCIRIG200ywVcQ167WGF03ildR3qrdQYwYiQ363tb8BxSD7Ycnlql-

QojdclledZXpktHADdBSEsS ¢cZLXX3mljhav2ngD0xGiefBmmZaw90YSKYH7713LVikibtOmv2qic7z

XPNwjOPTmL_QPSbjBFnsBAAA=WKE).
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la reduccion por la utilizacion del activo intangible en su proceso productivo, no
tendrd derecho a aplicarse la reduccion del articulo 23 de la LIS, si utiliza
indirectamente los activos intangibles mediante una entidad vinculada. En otras
palabras, la entidad cedente no puede aplicarse la reduccion si lo que hace es ceder el
derecho de uso o explotacion a una entidad con la existe vinculacion para adquirir los
bienes y servicios generados por la misma a través de la utilizacion del intangible.?6
En definitiva, lo que ocurriria es que la entidad cedente estaria utilizando el activo
intangible que ha producido indirectamente, cediendo el activo a una entidad
vinculada para poder aplicarse la reduccién, y posteriormente adquirir los bienes o

servicios producidos por la entidad cesionaria.

- Enlos casos, en que la entidad cedente y cesionaria no estén vinculadas fiscalmente,
no existe el riesgo anterior, por tanto, la entidad cedente podré aplicarse la reduccion
del articulo 23 de la LIS, aunque la utilizacién del activo intangible genere gastos

fiscalmente deducibles.

2.4.2.1.Especialidades de la transmisién de activos intangibles.

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalizacion, introdujo la posibilidad de que las rentas derivadas de la transmision
de activos intangibles pudieran disfrutar de la reduccion del articulo 23 de la LIS. 37 Sin
embargo, para estos casos, no podra aplicarse la reduccion por la transmision de activos
intangibles, cuando las entidades tengan la condicion de vinculadas. Ast, el articulo 23 de
la LIS dispone: “La reduccion prevista en este apartado también resultarad de aplicacion
a las rentas positivas procedentes de la transmision de los activos intangibles referidos
en el mismo, cuando dicha transmision se realice entre entidades que no tengan la

condicion de vinculadas.”

36 Lefevbre, F. Memento Practico Fiscal, Parte Primera: Impuestos Directos, Capitulo III: Impuesto sobre
sociedades, Seccion 2: Base Imponible, Reducciones en base imponible, Madrid, 2021, pp. 4730-4769.

37 Aranzadi. IS: Reduccion de las rentas procedentes de determinados activos intangibles.
Comentarios prdcticos Aranzadi, n. 2003/394, 2020. (disponible en:
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc500000178df0c5¢7322911b3f
&marginal=DOC\2003\394&docguid=1af0e8040759d11dba979010000000000&ds=ARZ LEGIS C
S&infotype=arz_doctrina;&spos=1&epos=1&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetriev
al&global-result-
list=global&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayN
ame=# )
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Conviene precisar que la reduccion se podra aplicar a las transmisiones, siempre y cuando
cumplan los requisitos que se exigen para las cesiones que dan derecho a reduccion. Para
que exista transmision, se exige que se transfieran sustancialmente todos los riesgos y los
beneficios asociados a la propiedad del activo intangible. Por tanto, cuando lo que hay es
una transmision, lo que tiene lugar es un arrendamiento financiero. Asi, tal como hemos
visto, antes de que se incluyeran las transmisiones, inicamente podia aplicarse esta cesion
cuando la operacion consistia en un arrendamiento operativo (DGT, consulta num
V0830/2011, de 31 de marzo de 2011). Por tanto, la inclusion de las rentas procedentes
de la transmision de activos intangibles, tiene como consecuencia que puedan aplicarse
este incentivo las operaciones calificadas como arrendamientos operativos y las

operaciones calificadas como arrendamientos financieros. 38

La Direccion General de Tributos, en su consulta vinculante num. V5024/2016, de 18
noviembre de 2016, interpretd sobre las transmisiones lo siguiente: “debe analizarse si la
cesion planteada en el escrito de consulta es equiparable a un arrendamiento operativo
0 a un arrendamiento financiero. (...) Por tanto, al margen del cumplimiento de los
restantes requisitos establecidos en el articulo 23 de la LIS, debe cumplirse que el bien
objeto de cesion cumpla la definicion de activo y, a su vez, que dicha cesion se califique
como arrendamiento operativo y no financiero dado que, en este ultimo caso, la
operacion tendria la consideracion, a efectos contables y fiscales, de transmision del
activo y no de cesion. En caso de calificarse como una transmision del activo, cuando
esta se produce entre entidades del mismo grupo mercantil, no tiene cabida en el régimen

establecido en el articulo 23 de la LIS.”

En definitiva, si estamos ante un arrendamiento financiero, nos encontramos ante una
transmision, lo que implica que no podra aplicarse la reduccion del articulo 23 de la LIS

si dicha transmision tiene lugar entre entidades que estén vinculadas fiscalmente. El

3% Aranzadi. IS: Reduccion de las rentas procedentes de determinados activos intangibles.
Comentarios prdcticos Aranzadi, n. 2003/394, 2020. (disponible en:
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc500000178d{f0c5¢7322911b3f
&marginal=DOC\2003\394&docguid=1af0e8040759d11dba979010000000000&ds=ARZ LEGIS C
S&infotype=arz_doctrina;&spos=1&epos=1&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetriev
al&global-result-
list=global&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayN
ame=# )
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fundamento de esto es que podria darse una doble reduccion, es decir, podria darse una
primera reduccién como consecuencia de la transmision a una entidad vinculada, y una
segunda reduccion cuando la entidad vinculada ceda el derecho de uso o de explotacion

del activo intangible.

2.4.3. No residencia de la entidad cesionaria en un paraiso fiscal

Como tercer requisito, el legislador establece en el articulo 23.3 b) de la LIS:

“Que el cesionario no resida en un pais o territorio de nula tributacion o
calificado como paraiso fiscal, salvo que esté situado en un Estado miembro de
la Union Europea y el contribuyente acredite que la operativa responde a motivos

economicos vdlidos y que realice actividades economicas.”

Por tanto, el cesionario no puede tener su residencia en un pais o territorio de nula
tributacion. Sin embargo, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalizacion, establecié una excepcion a este requisito. En
este sentido, se permite que el cesionario tenga su residencia en un Estado Miembro de

la Unidn Europea y el contribuyente acredite los siguientes requisitos:

- La operacion responde a motivos economicos validos

- La entidad cesionaria realiza actividades economicas.

Por tanto, podemos llegar a la conclusion de que la residencia de la entidad cesionaria no

tiene por qué estar en Espaiia.

2.4.4. Prestaciones accesorias

El cuarto requisito, viene recogido en el articulo 23.3 ¢) de la LIS, que reza lo siguiente:
“c) Cuando un mismo contrato de cesion incluya prestaciones accesorias de

bienes o servicios debera diferenciarse en dicho contrato la contraprestacion

correspondiente a los mismos.”

32



Por tanto, cuando el contrato de cesion incluya prestaciones accesorias de bienes o
servicios, éstas deben identificarse en el propio contrato de cesion, diferenciandose
también los bienes y servicios que formen parte de dichas prestaciones accesorias, asi
como su contraprestacion, ya que la reduccioén iinicamente se aplica respecto a la cesion,

y no respecto a las prestaciones accesorias.

2.4.5. Registros contables

Finalmente, el ultimo requisito viene recogido en el articulo 23.3 d) de la LIS:

“d) Que la entidad disponga de los registros contables necesarios para poder
determinar cada uno de los ingresos y de los gastos directos a que se refiere este

articulo, correspondientes a los activos objeto de cesion”

Por tanto, el legislador impone como ultimo requisito que la sociedad cedente tenga los
registros contables que se necesitan para determinar cada uno de los ingresos y gastos

directos de los activos intangibles cedidos.

La DGT, en su consulta vinculante num. V4897/2016, de 11 noviembre de 2016,
interpretd que: “El registro contable de cualquier operacion requiere un previo andlisis
del fondo economico de la misma, tal y como exige el articulo 34.2 del Codigo de
Comercio (EDL 1885/1) y, en su desarrollo, el Marco Conceptual de la Contabilidad
recogido en la primera parte del PGC, en cuya virtud, "en la contabilizacion de las

" oo

operaciones se atenderd a su realidad economica y no solo a su forma juridica".

2.5.Posibilidad de solicitar acuerdos previos de valoracion a la Administracion

tributaria

El articulo 23 de la LIS, establece la posibilidad de solicitar a la Administracion tributaria
la adopcidn de acuerdos previos de valoracion con el fin de determinar la renta que dara
derecho a reduccion, asi como acuerdos previos de valoracion para calificar los activos e
integrarlos en alguna de las categorias que se dispone en el apartado primero. En

definitiva, los acuerdos previos de valoracion y calificacion, es una forma de hacer frente
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a la inseguridad juridica que rodea a este incentivo fiscal. En otras palabras, esta
posibilidad resuelve las dificultades de valorar los activos intangibles a los que puede
aplicarse este beneficio fiscal, asi como las dudas acerca de las rentas que dan derecho a
reduccién. Sin embargo, esto supone una problematica tangencial y comun a otros
supuestos en que la norma prevé la posibilidad de celebrar este tipo de acuerdos con la

Administracion, por lo que no se tratara este punto.

2.6.Valoracion contable de los activos intangibles

Para estudiar la valoracion contable de los activos intangibles, debemos remitirnos a la
Resolucion de 28 de mayo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas,
por la que se dictan normas de registro, valoracion e informacion a incluir en la memoria
del inmovilizado intangible, se dictan normas de registro y valoracion de los activos

intangibles.

Esta resolucion define los activos intangibles como los derechos susceptibles de
valoracion econémica, identificables, pero que, sin embargo, no tienen ni caracter
monetario ni apariencia fisica, y ademas deben ser susceptibles de ser separados (para en

nuestro caso, poder cederse).

La norma sexta, de la citada resolucion establece las normas de valoracion de la propiedad
industrial. Asi, dicha norma establece que: “La «Propiedad industrialy se valorara por

los costes incurridos para la obtencion de la propiedad o el derecho al uso o a la

concesion del uso de las distintas manifestaciones de la misma, siempre que, por las

condiciones economicas que se deriven del contrato deban inventariarse por la empresa
adquirente. Se incluiran, entre otras, las patentes de invencion, los certificados de
proteccion de modelos de utilidad, el diserio industrial y las patentes de introduccion. 2.

Los derechos de la propiedad industrial se valoraran por el precio de adquisicion o coste

de produccién. %°

39 Resolucion de 28 de mayo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, por la que se
dictan normas de registro, valoracion e informacion a incluir en la memoria del inmovilizado intangible.
BOE, nam. 132.
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La valoracion se hace, por tanto, por el precio de adquisicion o el coste de produccion.
La regla general para la valoracion inicial viene recogida en la norma tercera de la
Resolucion de 28 de mayo de 2013. Esta norma establece que los derechos incluidos en
el activo intangible se valoran por su coste, que puede ser su precio de adquisicion o el

coste de produccion. El coste del activo intangible incluye:

“a) Los costes de materiales y servicios utilizados o consumidos en la generacion
del activo intangible;

b) Los costes de las remuneraciones a los empleados derivadas de la generacion
del activo intangible.

¢) Los honorarios para registrar el derecho.

d) La amortizacion de patentes y licencias que se utilizan para generar activos

intangibles.”

Si el activo intangible ha sido adquirido a un tercero se valorara al precio de adquisicion.
En estos casos, la citada Resolucion*’ nos remite a lo dispuesto en la Resolucion de 1 de
marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, por la que se dictan
normas de registro y valoraciéon del inmovilizado material y de las inversiones
inmobiliarias.*! Asi, la norma primera establece que: “3. El precio de adquisicion incluye,
ademas del importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento o
rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se
produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento, incluida la ubicacion en el
lugar y cualquier otra condicion necesaria para que pueda operar de la forma prevista,
entre otros: gastos de explanacion y derribo, transporte, derechos arancelarios, seguros,

instalacion, montaje y otros similares.”

La valoracién posterior, esta recogida en la norma cuarta de la citada resolucion, que
establece que: “Con posterioridad al reconocimiento inicial, y hasta que se produce su

baja, los elementos del inmovilizado intangible se valoraran por su coste menos la

40 Resolucion de 28 de mayo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, por la que se
dictan normas de registro, valoracion e informacion a incluir en la memoria del inmovilizado intangible.
BOE, nim. 132.

41 Resolucion de 1 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, por la que se
dictan normas de registro y valoracion del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias. BOE,
num. 58, de 8 de marzo de 2013.
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amortizacion acumulada y el importe acumulado de las correcciones valorativas por

deterioro reconocidas.”

Por otro lado, debemos tener en cuenta que el Plan General Contable, en su Norma de
Registro y Valoracion sexta establece sobre la propiedad industrial que: “Se
contabilizaran los gastos de desarrollo dentro de este concepto, cuando se obtenga la
correspondiente patente o similar (incluido el coste de registro y formalizacion), sin tener
en cuenta los importes que pudieran producirse por la adquisicion de estos derechos a
terceros. Tienen que ser amortizados y corregidos en la contabilidad por deterioro,

siguiendo el mismo criterio general para los inmovilizados intangibles.”

Sobre la valoracion contable de los gastos asociados a la creacion del activo intangible,

la Consulta Vinculante num. V 2895/15 de 6 de octubre, interpretd que:

“Para determinar el coste de creacion del intangible debemos acudir a las normas
de registro y valoracion 5“7y 6“ recogidas en la segunda parte del PGC que
establecen los criterios de reconocimiento y valoracion del inmovilizado
intangible, entre los que se incluyen los gastos de investigacion y desarrollo.
Precisamente, los gastos de investigacion, la norma prevé, como regla general,
su consideracion como gasto del ejercicio, sin perjuicio de que puedan activarse
como inmovilizado intangible si se cumplen las siguientes condiciones: a) estar
especificamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido
para que pueda ser distribuido en el tiempo, b) tener motivos fundados del éxito
técnico de la rentabilidad economico comercial del proyecto o proyectos de que
se trate.

Por tanto, los gastos de investigacion podran figurar contabilizados como gastos
del ejercicio o ser activados por la entidad que los lleve a cabo de acuerdo con
los criterios contables sefialados. No obstante, lo anterior, en relacion con los
gastos de desarrollo la NRV 6“ del PGC exige que cuando se cumplan las
condiciones indicadas para la activacion de los gastos de investigacion aquéllos
deberdn reconocerse en el activo.

En relacion con la propiedad industrial, la misma NRV 6“ del PGC seriala que

“se contabilizaran en este concepto, los gastos de desarrollo capitalizados
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cuando se obtenga la correspondiente patente o similar, incluido el coste de

registro y formalizacion de la propiedad industrial”

En definitiva, para valorar contablemente los activos debemos atender a lo dispuesto en
la Resolucion de 28 de mayo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoria de
Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoracion e informacion a incluir en la
memoria del inmovilizado intangible, se dictan normas de registro y valoracion de los
activos intangibles, las normas de registro y valoracion del Plan General Contable y las

interpretaciones de la DGT.
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3. REGIMENES PRIVILEGIADOS. PLAN DE ACCION BEPS, ACCION 5:
COMBATIR LAS PRACTICAS TRIBUTARIAS PERNICIOSAS.
TENIENDO EN CUENTA LA TRANSPARENCIA Y LA SUSTANCIA

La reduccion de rentas procedentes de determinados activos intangibles del articulo 23
de la LIS, se ha tenido que adaptar a la Accion 5 del Plan de Accion BEPS de la OCDE.
El motivo de esto es que el régimen del articulo 23 de la LIS era potencialmente
pernicioso, ya que podia favorecer a practicas de planificacion fiscal agresiva, ademas de
ser considerado un régimen preferencial. Ademas, la OCDE en el Informe de 1998,
incluyd como practicas fiscales lesivas los regimenes preferenciales en los paises
miembros de la OCDE. En estos informes, se incluia el régimen de Patent Box espaiol
como un régimen preferencial lesivo. Asi, tras la adaptacion del articulo 23 a los criterios

establecidos por la OCDE, el régimen espafiol dejo de considerarse lesivo.

Los regimenes preferenciales o privilegiados son aquellos que en el plano de la fiscalidad
internacional favorecen la captacion de activos de alto valor tecnologico. En este sentido,
para que un régimen sea considerado preferencial deben darse dos requisitos. Primero,
debe referirse a rentas que provengan de actividades que por su naturaleza son facilmente
desplazables. Segundo, debe concederse algun incentivo fiscal, como una reduccion en
la base imponible o una deduccidn en cuota, en comparacion con otros regimenes fiscales.
Asi, para evitar que se socaven los principios de justicia tributaria y que se produzcan
problemas de competencia fiscal, se prohiben los tratamientos preferenciales. Sin
embargo, los incentivos fiscales son compatibles con estos principios de justicia
tributaria, siempre que estén legitimados por valores constitucionales o politicas de

interés general.*?

Estos problemas de competencia fiscal tienen lugar, cuando se aplican ventajas fiscales a
entidades que unicamente se dedican a la explotacion de los activos intangibles, sin haber
participado en la creacidn, es decir, permiten la aplicacion de ventajas fiscales a pesar de
no existir un vinculo entre la explotacion y las actividades de [+D+i. Esto cada vez se da

mas, ya que estas entidades utilizan los denominados fax rulings o acuerdos previos con

42 Gil Garcia, E. El Patent Box en la era post-BEPS: ; futuro perfecto o incierto? Documentos Instituto de
Estudios Fiscales, n. 15, Pp. 59-70, 2016. (disponible en:
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/57674/1/2016_Gil_Documentos-1EF.pdf)
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las autoridades tributarias, lo que produce que se amplie el &mbito de aplicacion de este

incentivo fiscal para que determinadas empresas o actividades puedan beneficiarse. 43

En concreto, en el caso de las reducciones procedentes de determinados activos
intangibles (Patent Box), ocurre que, en estos regimenes privilegiados, se favorece el
disefio de estructuras perniciosas. Esto se debe a que cuando no se tiene en cuenta la
participacion en la creacion del activo por la parte cedente, puede dar lugar a que los
activos que se crean y disefian en una jurisdiccion, en la que se incurre en gastos de [+D+i,
y posteriormente se transfieren los derechos de explotacion a una entidad ubicada en otra
jurisdiccidn, en la que el régimen de reduccidon por la cesion de determinados activos
intangibles se aplica sin ser necesario que la entidad haya participado en la creacion del

activo.*

Por ultimo, debemos tener en cuenta que a la hora de determinar si un régimen es
preferencial o no, debemos comparar dicho régimen fiscal con los principios fiscales
generales del pais en cuestion, y no en relacion con otros paises. En definitiva,
conceptualmente, el objetivo de la OCDE es lograr una competencia adecuada entre

paises y frenar las practicas fiscales abusivas y perniciosas.*

3.1.Plan de Accion BEPS. Accion 5: combatir las practicas tributarias

perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia v la sustancia

Tal como se avanzo en la introduccion, el plan de acciéon de la OCDE busca soluciones
contra las practicas perniciosas de BEPS, que hacen desaparecer los beneficios a efectos

fiscales trasladando sus beneficios hacia ubicaciones donde no tiene practicamente

3 Garcia Heredia, A. La consolidacion del Patent Box como incentivo fiscal para las empresas innovadoras:
su transformacion a través del criterio de actividad sustancial. Revista Quincena Fiscal Aranzadi, n. 5,
2020. (disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7294649)

4 Gil Garcia, E. El Patent Box en la era post-BEPS: ; futuro perfecto o incierto? Documentos Instituto de
Estudios Fiscales, n. 15, pp- 59-70, 2016. (disponible en:
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/57674/1/2016_Gil _Documentos-1EF.pdf)

% Cuatrecasas. Plan de accion BEPS- Accion 5: Combatir las practicas tributarias perniciosas, teniendo en
cuenta la transparencia y la sustancia. Fundacion Impuestos y Competitividad. (disponible en:
https://fundacionic.com/wp-content/uploads/2017/03/Accion-5-Cuatrecasas.pdf)
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actividad real, pero gozan de nula o escasa tributacion sobre sociedades. 46 Asi, la accion

5 del Plan de accién BEPS encomienda al Foro sobre Practicas Perniciosas:

“Poner al dia el trabajo sobre practicas tributarias perniciosas con la mejora de la
transparencia como prioridad, incluido el intercambio espontineo obligatorio en las
resoluciones individuales relativas a regimenes preferenciales, y con la existencia de una
actividad economica sustancial como requisito bdsico para aplicar cualquier régimen
preferencia. Se adoptard un enfoque holistico para evaluar los regimenes fiscales
preferenciales en el contexto de la erosion de la base imponible y el traslado de beneficios.

Se trabajara con los paises que no son miembros de la OCDE sobre la base del marco

existente y se considerardn modificaciones o adiciones al marco existente.” ¥’

Asi, la Acciéon 5 establece requisitos globales para limitar que las empresas
multinacionales realicen practicas perniciosas, sin tener que abolir los regimenes
preferenciales o de los tax rulings, mediante unas condiciones minimas que eviten la
realizacion de practicas fiscales perniciosas. Asi, el fin de la Accidén 5 no es homogeneizar
los distintos regimenes fiscales, sino instar una actuacion coordinada de los Estados para
evitar practicas agresivas en coherencia al Plan de Accion de la OCDE. En este sentido,
unicamente se permite la existencia de los regimenes preferenciales cuando los mismos
cumplan dos requisitos de sustantividad, alineando la sustancia con la tributacion de las
entidades®®, y transparencia. En otras palabras, se exige que existan regimenes
preferenciales, dos criterios: en primer lugar, que se cumpla con el criterio de actividad
sustancial y, en segundo lugar, que se cumpla con el criterio de la transparencia. Ambos

criterios seran abordados en los apartados 3.1.1 y 3.1.2, respectivamente.

4 OCDE. “Diez preguntas sobre BEPS.” (disponible en: https://www.oecd.org/ctp/10-preguntas-sobre-
beps.pdf’)

47 OCDE. Combatir las practicas fiscales perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia,
Accion 5. Informe final 2015 OCDE, OCDE Publishing, Paris, 2015. (disponible en:
https://www.oecd.org/tax/beps/combatir-las-practicas-fiscales-perniciosas-teniendo-en-cuenta-la-
transparencia-y-la-sustancia-accione-5-informe-finale-2015-9789264267107-es.htm)

8 Cuatrecasas. Plan de accion BEPS- Accion 5: Combatir las practicas tributarias perniciosas, teniendo en
cuenta la transparencia y la sustancia. Fundacion Impuestos y Competitividad. (disponible en:
https://fundacionic.com/wp-content/uploads/2017/03/Accion-5-Cuatrecasas.pdf)
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3.1.1. Plan de Accion BEPS: Criterio de actividad sustancial

Para que puedan existir los regimenes preferenciales y no sean calificados como
perniciosos, la Accion 5 del Plan BEPS de la OCDE, exige que se cumplan dos requisitos:
la sustancia y la transparencia. En este punto, se va a tratar el criterio de la actividad

sustancial.

Este criterio no pretende recomendar un régimen de propiedad intelectual especifico, sino
que describe los limites que debe respetar cualquier régimen de Propiedad Intelectual,
que conceda incentivos fiscales a sus actividades de I+D, sin que dicho incentivo fiscal
produzca consecuencias dafiinas para el resto de paises. En este sentido, las jurisdicciones
fiscales tienen la potestad de decidir si introducir o no un beneficio fiscal sobre la
propiedad industrial, que promueva las actividades de investigacion y desarrollo. Sin
embargo, debe tenerse en cuenta, que estos incentivos en ningun caso, deben distorsionar
la economia. Todo ello lleva a que se aborde este criterio de la actividad sustancial, desde

el enfoque del nexo.

El enfoque del nexo entiende que la actividad que realice el contribuyente tiene que tener
la suficiente sustancia para justificar que se aplique un régimen fiscal preferente, en
funcién del nexo o relacién que existe entre los ingresos procedentes de la cesion y los
gastos vinculados con el desarrollo del activo intangible. Por tanto, este incentivo fiscal
se aplicara unicamente a las rentas obtenidas por el uso o explotacion del activo intangible
en funcion de la proporcion que exista entre los gastos cualificados o elegibles y los gastos
totales. Por tanto, la actividad sustancial se evalia en funcion a la proporcion.*” En este
sentido, los gastos cualificados o elegibles son aquellos en los que incurre el
contribuyente a la hora de desarrollar el activo intangible y que dan derecho a la
aplicacion del incentivo fiscal. Estos gastos son los que irian en el numerador de la
formula para calcular la renta susceptible de beneficiarse del beneficio fiscal de Patent

Box.

%9 Cuatrecasas. Plan de accion BEPS- Accion 5: Combatir las practicas tributarias perniciosas, teniendo en
cuenta la transparencia y la sustancia. Fundacion Impuestos y Competitividad. (disponible en:
https://fundacionic.com/wp-content/uploads/2017/03/Accion-5-Cuatrecasas.pdf)
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En definitiva, el enfoque del nexo determina qué renta puede percibir beneficios fiscales,

al aplicar la siguiente formula:

Gastos que dan derecho
al beneficio en los que se incurre
para desarrollar un activo de Pl Total de la renta
derivada del activo Pl

= Renta sujeta a beneficios fiscale:
Total de gastos incurridos

para desarrollar un activo de Pl

Fuente: OCDE (2015). Combatir las practicas fiscales perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y
la sustancia. Accién 5.%°

Se conoce la ratio de esta formula como “la ratio del nexo”, pues solo se incluyen los
gastos totales y los que dan derecho al incentivo fiscal incurridos por la entidad, no
incluyéndose, por tanto, todos los gastos en los que la entidad ha incurrido para desarrollar
la Propiedad Intelectual. Los gastos que a la luz de la Accién 5 deberian dar derecho a la
aplicacion del incentivo fiscal, son los gastos cualificados o elegibles, es decir, los que
sean efectivamente soportados por el contribuyente, tal como hemos visto. Asi, los gastos
elegibles o cualificados Unicamente comprenden aquellos gastos directamente
relacionados con el activo intangible y con las actividades reales de I+D, excluyéndose
los pagos de intereses, los costes de los inmuebles, los costes de adquisicion de activos
de propiedad intelectual o los derivados de subcontratacion de actividades a entidades
vinculadas.®' En los gastos totales se incluyen los anteriores, pero ademas se suman los
costes de la adquisicion de los activos intangibles, ademas de los gastos incurridos por
subcontratar [+D+i a entidades vinculadas. En definitiva, el contribuyente podra aplicarse

el régimen cuando haya incurrido en los gastos para obtener la renta procedente del activo

%0 OCDE. Combatir las practicas fiscales perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia,
Accion 5. Informe final 2015 OCDE, OCDE Publishing, Paris, 2015. (disponible en:
https://www.oecd.org/tax/beps/combatir-las-practicas-fiscales-perniciosas-teniendo-en-cuenta-la-
transparencia-y-la-sustancia-accione-5-informe-finale-2015-9789264267107-es.htm)

51 Cuatrecasas. Plan de accion BEPS- Accion 5: Combatir las practicas tributarias perniciosas, teniendo en
cuenta la transparencia y la sustancia. Fundacion Impuestos y Competitividad. (disponible en:
https://fundacionic.com/wp-content/uploads/2017/03/Accion-5-Cuatrecasas.pdf)
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intangible. °? Sin embargo, la OCDE deja que cada uno de los paises desarrolle este

concepto, aunque dentro de estos limites.

Asi, este régimen beneficia a quien crea la totalidad del activo intangible o que externalizo
su desarrollo a una parte vinculada, pudiendo aplicarse el incentivo a la totalidad de la
renta generada por activo de Propiedad Industrial. Para el caso, en que la Propiedad
Industrial sea creada por distintas entidades, estas también podran aplicarse el incentivo,
pero en proporcion a su participacion en el desarrollo del activo de Propiedad Industrial.>
En relacion a lo anterior, la Accion 5 del Plan de la OCDE, ofrece a los distintos paises
la posibilidad de que permitan a los contribuyentes un incremento del 30 por ciento,
respecto de los gastos cualificados o elegibles. El fin de esto es no penalizar a terceros
que adquieran la propiedad intelectual o que subcontraten a entidades vinculadas para que
creen la propiedad intelectual. Este incremento del 30 por ciento, garantiza que tanto los
contribuyentes que realizan por si mismos las actividades de I+D, como los
contribuyentes que externalicen una parte de las actividades de I+D a una entidad
vinculadas disfruten de este incentivo fiscal, ya que los segundos han podido ser
responsables de una gran parte de la creacion del activo. Espana reconoce el incremento

del 30 por ciento en la literalidad del articulo 23 de la LIS:

“a) En el numerador, los gastos incurridos por la entidad cedente directamente
relacionados con la creacion del activo, incluidos los derivados de la
subcontratacion con terceros no vinculados con aquella. Estos gastos se

incrementaran en un 30 por ciento, sin que, en ningun caso, el numerador pueda

superar el importe del denominador.
b) En el denominador, los gastos incurridos por la entidad cedente directamente

relacionados con la creacion del activo, incluidos los derivados de la

subcontratacion tanto con terceros no vinculados con aquella como con personas

o entidades vinculadas con aquella v de la adquisicion del activo”

52 Gil Garcia, E. El Patent Box en la era post-BEPS: ; futuro perfecto o incierto? Documentos Instituto de
Estudios Fiscales, n. 15, pp- 59-70, 2016. (disponible en:
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/57674/1/2016_Gil _Documentos-1EF.pdf)

53 OCDE. Combatir las practicas fiscales perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia,
Accion 5. Informe final 2015 OCDE, OCDE Publishing, Paris, 2015. (disponible en:
https://www.oecd.org/tax/beps/combatir-las-practicas-fiscales-perniciosas-teniendo-en-cuenta-la-
transparencia-y-la-sustancia-accione-5-informe-finale-2015-9789264267107-es.htm)
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Finalmente, debemos tener en cuenta que la OCDE establece que en ningin caso el
incremento del 30 por ciento de los gastos cualificados o elegibles sea mayor que a los

gastos totales. Por tanto, el numerador nunca puede ser mayor que el denominador.

Por otro lado, el enfoque del nexo puede verse como una norma especial antiabuso, pues
establece una vinculacion entre la elusion fiscal y la ausencia de motivos econdémicos
validos. Esto quiere decir, a sensu contrario, que cuando existe un motivo economico
valido, la cesioén no va a buscar eludir el pago del impuesto, ya que la renta procedente
del activo intangible se reduce porque detras existe una actividad econdmica y real
llevada a cabo por el contribuyente.>* Por tanto, que los regimenes fiscales de propiedad
industrial e intelectual que acojan el enfoque del nexo implica, necesariamente, que existe
una actividad econdmica real, que de lugar a unas rentas derivadas de la explotacion de

los derechos de uso o explotacion del activo intangible creado. 3

Mas alld, unicamente podran decidir aplicarse el incentivo fiscal las compaifiias
residentes, establecimientos permanentes domésticos de compafias no residentes o
establecimientos permanentes extranjeros de entidades residentes sujetas a imposicion en

la jurisdiccion que reconoce el incentivo fiscal.

La Accion 5 establece que los activos englobados en la categoria de Propiedad Intelectual
son las patentes en sentido amplio, el software registrado y “otros activos de Propiedad

Intelectual que son ttiles, novedosos y no evidentes”.>’

La adaptacion de los regimenes fiscales de los distintos paises al enfoque del nexo,

implica un detallado seguimiento de los gastos e ingresos del contribuyente por los paises,

% Gil Garcia, E. El Patent Box en la era post-BEPS: ;futuro perfecto o incierto? Documentos Instituto de
Estudios Fiscales, n. 15, pp. 59-70, 2016. (disponible en:
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/57674/1/2016_Gil _Documentos-1EF.pdf)

55 Casas Agudo, D. Notas acerca de la viabilidad del régimen espafiol de “Patent Box” a la luz de los
criterios de la OCDE. Revista Quincena Fiscal Aranzadi, n. 6, pp. 45-48, 2018. (disponible en:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6494517 )

% OCDE. Combatir las practicas fiscales perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia,
Accion 5. Informe final 2015 OCDE, OCDE Publishing, Paris, 2015. (disponible en:
https://www.oecd.org/tax/beps/combatir-las-practicas-fiscales-perniciosas-teniendo-en-cuenta-la-
transparencia-y-la-sustancia-accione-5-informe-finale-2015-9789264267107-es.htm)

57 OCDE. Combatir las practicas fiscales perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia,
Accion 5. Informe final 2015 OCDE, OCDE Publishing, Paris, 2015. (disponible en:
https://www.oecd.org/tax/beps/combatir-las-practicas-fiscales-perniciosas-teniendo-en-cuenta-la-
transparencia-y-la-sustancia-accione-5-informe-finale-2015-9789264267107-es.htm)
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a través de una determinada documentacidn que verifique la existencia del nexo entre los
ingresos y gastos y el activo intangible. Para facilitar este seguimiento, la OCDE da la
posibilidad de que se aplique el enfoque del nexo como una presuncion iuris tantum. En
este sentido, cuando falte informacién, la Administracion competente determird los
ingresos sobre los que ha de aplicarse el incentivo fiscal, si bien el contribuyente tendra

la opcion de demostrar que el incentivo puede aplicarse a un ingreso mayor.>®

Por ultimo, la OCDE incluy¢ a los paises que tenian regimenes preferenciales y cuales de
ellos estaban alineados con el enfoque del nexo, instando a los que no cumplian con dicho
requisito a que llevaran a cabo reformas en sus legislaciones fiscales para adaptarlas al

criterio de la actividad sustancial®, y se establecié como plazo limite el 30 de junio de

2016.

Entre los paises que no cumplian con este requisito se encontraba Espafia, que adecud su
régimen fiscal al enfoque del nexo, a través de la modificacion aprobada por la Ley
48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el afio 2016. Asi,
la principal modificacion que se llevo a cabo, para adaptarse al requisito de la actividad
sustancial, consistia en que para que el contribuyente pueda disfrutar plenamente del
incentivo fiscal, debia participar directamente en la invencion o desarrollo del activo, no
pudiendo externalizar su actividad a terceros vinculados en un porcentaje superior al 25
por ciento. Sin embargo, el nuevo régimen, vigente ahora mismo, ha eliminado el
requisito del 25 por ciento. Actualmente, como se indica arriba, la reduccion sera mayor
o menor en funcidén de los gastos en que se incurran relacionados con la creacion del
activo, aplicando la “ratio de la proporcion” que establece la Accion 5 de la OCDE °, ya

examinado.

8Cuatrecasas. Plan de accion BEPS- Accidn 5: Combatir las practicas tributarias perniciosas, teniendo en
cuenta la transparencia y la sustancia. Fundacion Impuestos y Competitividad. (disponible en:
https://fundacionic.com/wp-content/uploads/2017/03/Accion-5-Cuatrecasas.pdf)

%9 OCDE. Combatir las practicas fiscales perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia,
Accion 5. Informe final 2015 OCDE, OCDE Publishing, Paris, 2015. (disponible en:
https://www.oecd.org/tax/beps/combatir-las-practicas-fiscales-perniciosas-teniendo-en-cuenta-la-
transparencia-y-la-sustancia-accione-5-informe-finale-2015-9789264267107-es.htm)

80 Casas Agudo, D. Notas acerca de la viabilidad del régimen espafiol de “Patent Box” a la luz de los
criterios de la OCDE. Revista Quincena Fiscal Aranzadi, n. 6, pp. 45-48, 2018. (disponible en:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6494517 )
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3.1.2. Plan de Accion BEPS: Criterio de transparencia. Los acuerdos con las

administraciones fiscales competentes.

La Accion 5 de del Plan de Accion de la OCDE, incluye como segundo requisito la mejora
de la transparencia lo que, a su vez, aumenta la seguridad juridica del tratamiento fiscal
aplicable. En este sentido, la OCDE busca que tenga lugar un intercambio obligatorio y
espontaneo de informacion, sobre ciertos acuerdos especificos con un contribuyente.®!
Asi, este segundo requisito trata acerca de los mencionados tax rulings o acuerdos con
las administraciones fiscales. Estos son, “cualquier consejo, informacién o compromiso
suministrado por una autoridad fiscal a un contribuyente especifico o grupo de
contribuyentes en lo que se refiere a sus situaciones fiscales y sobre el cual esta autorizado
a basar su conducta.” % Sin embargo, al igual que ocurre con el punto de acuerdos previos
de valoracion, supone una problematica tangencial y comun a otros supuestos en que la
norma prevé la posibilidad de celebrar este tipo de acuerdos con la Administracion, por

lo que no se tratara este punto.

51 OCDE. Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosion de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios.
Resumenes  de  Informes  Finales 2015 OCDE. (disponible en:  http://www.aedf-
ifa.org/FicherosVisiblesWeb/Doctrinas/ArchivoDoctrina79.pdf)

62 OCDE. Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and
Substance, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, 2014.
(disponible en: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264218970-
en.pdf?expires=1615831057&id=id&accname=guest&checksum=8741AC4515B1B867AFC2A882203E

FC67)
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4. DIFERENCIAS ENTRE LA REDUCCION DE_LAS RENTAS
PROCEDENTES DE DETERMINADOS ACTIVOS INTANGIBLES DEL
ARTICULO 23 LIS Y LA DEDUCCION EN I+D+i EN CUOTA PREVISTA
EN EL ARTICULO 35 LIS

El articulo 35 de la LIS regula la deduccion por actividades de investigacion y desarrollo
y de innovacién. Esta deduccion se practica después de aplicar las bonificaciones por
rentas obtenidas en Ceuta y Melilla o las bonificaciones por prestacion de servicios
publicos locales, y después de aplicar las deducciones para corregir la doble imposicion
internacional, tanto la juridica como la econémica. Asi, el articulo 35 de la LIS permite
al contribuyente deducirse un porcentaje especifico de los gastos de I+D+i en la cuota
integra. Por el contrario, tal como se ha explicado anteriormente, la reduccion del articulo

23 de la LIS se aplica sobre la base imponible.

Por otro lado, la reducciéon prevista en el articulo 23 de la LIS y la deduccion por
actividades de investigacion, desarrollo e innovacion tecnologica del articulo 35 también
se diferencian en que la primera consiste en un incentivo sobre el resultado, es decir, la
reduccion se aplica cuando los resultados de las actividades de investigacion, desarrollo
e innovacion tecnologica ya se han producido, mientras que en la segunda, se trata de un

beneficio fiscal que se aplica sobre el coste de dichas actividades.®

El articulo 35 LIS regula de forma separada la deduccién por I+D y la de innovacion
tecnologica. Empezaremos explicando las diferencias respecto al articulo 23 LIS respecto
al I+D. En este sentido, la base de la deduccion por actividades de 1+D del articulo 35 de

la LIS esta integrada por:

- Importe de los gastos de investigacion y desarrollo. Como gastos se incluyen sélo
los relacionados directamente con las actividades de I+D, incluidas las
amortizaciones de las inversiones afectas a las mismas, pero sin incluir los costes

indirectos.

8 Gil Garcia, E. Los incentivos fiscales a la [+D+i a la luz de la reforma tributaria: la deduccion por
actividades de investigacion, desarrollo e innovacion tecnologica y el régimen del Patent Box. Documentos
Instituto de Estudios Fiscales, n. 10, 2015. (Disponible en:
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/50087/1/2015_Gil-Garcia_Documentos-IEF.pdf’)
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- Inversiones de inmovilizado afecto a las actividades de I+D (salvo edificios y

terrenos) %

Conviene precisar lo que la Consulta Vinculante V4897/2017 de la DGT, del 11 de
noviembre de 2016, interpretd acerca de los gastos que han de incluirse a la hora de
calcular la deduccion. Asi, “Gnicamente formaran parte de la base de la deduccion
aquellos gastos que sean directamente imputables al proyecto de investigacion y
desarrollo. Por ello, no podra aplicarse la deduccion sobre los gastos indirectos (como
puedan ser entre otros los de estructura general de la empresa o los gastos financieros) ni
los que, pese a tener una relacion directa con la mencionada actividad no sean susceptibles
de individualizacion. Si formaran parte de la base de la deduccion, sin embargo, aquellos
gastos directamente vinculados a la actividad de I+D, que resulten comunes a varios
proyectos, siempre que sean susceptibles de individualizacion, de acuerdo con criterios
razonables.” Por tanto, podemos entender que el articulo 35 de la LIS es un incentivo

fiscal directo.

En el caso del articulo 23 de la LIS, para calcular el cociente de la reduccion, como hemos
visto hasta ahora, no se incluyen los gastos financieros, ni otros gastos que no estén
relacionados con la creacion del activo y adicionalmente tampoco las amortizaciones de
inmuebles, pero también se considera un incentivo fiscal directo, ya que fomenta las

actividades de I+D+i de forma directa.

En segundo lugar, la base de la deduccion por actividades de innovacion tecnologica del

articulo 35, esta integrada por los siguientes gastos:

- Proyectos encargados a universidades, organismos publicos de investigacién o
centros de innovacion y tecnologia

- Disefio industrial e ingenieria de procesos de produccion

- Adquisiciéon de patentes, licencias, know-how y disefios, siempre que no se le
haga a una entidad vinculada, y sin superar el limite de un millén de euros;

- Obtencioén del certificado de cumplimiento de las normas de aseguramiento de

calidad de la serie.

64 Pérez Royo, F. “El impuesto sobre sociedades.” en Pérez Royo, F. (ed.), Curso de Derecho Tributario.
Parte especial’, Tecnos, Madrid, 2019, pp. 337-502.
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En este sentido, respecto de los gastos que integran la base de la deduccidon, podemos
decir que se incluye un numero mayor de conceptos que los que hemos visto que se
utilizan para calcular la reduccién del articulo 23 de la LIS. A titulo de ejemplo, la cesion
del know-how, como hemos visto, no da derecho a la reduccion del articulo 23 de 1a LIS,
aunque si que se considera un gasto que integra la base de la deduccién del articulo 35 de

la LIS.

En conclusion, la finalidad de cada precepto es distinta: el articulo 23 de la LIS es una
reduccién sobre la base imponible y se aplica cuando los resultados de las actividades de
investigacion, desarrollo e innovacion tecnologica ya se han producido®, mientras que el
articulo 35 LIS es una deduccion sobre la cuota integra y se trata de un beneficio fiscal
que se aplica sobre el coste de dichas actividades sin que sea necesaria la obtencion de

ningun tipo de resultado.

Para ver el efecto acumulado de ambos incentivos fiscales, se plantea el siguiente caso
practico:
La sociedad X, realiza junto a la sociedad Y, un modelo de utilidad. El coste de creacion
del modelo de utilidad es de 150.000 euros. Con el fin de tener todos los derechos sobre
el modelo de utilidad, la sociedad X satisface un importe de 100.000 euros a la sociedad
Y. El modelo de utilidad se amortiza en 10 afios. Transcurridos dos meses, el 1 de mayo
de 2020, la sociedad X decide ceder el derecho de explotacién del modelo de utilidad a
la sociedad Z, por un importe de 120.000 euros en cada ejercicio, durante un periodo de
10 afios. La sociedad X, tiene unos gastos asociados al modelo de utilidad de 1.000 euros
por cada ejercicio. El resultado contable es de 1.000.000. Los costes de creacion del
modelo de utilidad son los siguientes:

- Amortizacién bienes y equipos: 75.000

- Qastos personal cualificado: 50.000

- Inversiones en inmovilizado material e intangible, afecto a las actividades de [+D:

50.000

8 Gil Garcia, E. Los incentivos fiscales a la [+D+i a la luz de la reforma tributaria: la deduccion por
actividades de investigacion, desarrollo e innovacion tecnologica y el régimen del Patent Box. Documentos
Instituto de Estudios Fiscales, n. 10, 2015. (Disponible en:
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/50087/1/2015_Gil-Garcia_Documentos-IEF.pdf’)
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a) Determinar la cuota del ejercicio aplicando reduccion del articulo 23 y la
deduccion del articulo 35 LIS
1. Calculo de la reduccion de las rentas procedentes de determinados activos

intangibles del articulo 23 LIS:

e Calculo de la renta generada en cada ejercicio:
- Los gastos totales incurridos por la sociedad X (entidad cedente) directamente

relacionados con la creacion del activo: 25.000 + 1.000 = 26.000

150.000+100.000
10

o Amortizacion: = 25.000

o Gastos asociados al modelo de utilidad: 1.000
- Ingresos procedentes de la cesion del derecho de explotacion del modelo de
utilidad: 120.000 en cada ejercicio
- Renta generada en cada ejercicio: 120.000-26.000 = 93.000

e (Calculo del porcentaje de reduccion:

. 150.000x 1,3
% de Reduccion = Wx 60% = 46,80%

e Ajuste negativo en cada ejercicio: 46,80% x 93.000 = 43.524
e Renta a integrar en la base imponible: 53,2%x 93.000 = 49.476

En definitiva, el contribuyente podra realizar, en este caso, un ajuste negativo al resultado

contable de 43.524 euros, durante 10 afos.

2. Importe de la deduccion en [+D+i en cuota prevista en el articulo 35 LIS

e Base de la deduccion: 175.000
o Gastos generales:
*  Amortizacion bienes y equipos: 75.000
= Gastos personal cualificado: 25.000
* Amortizacion activo intangible (modelo de utilidad): 25.000

o Inversiones afectas de I+D: 50.000
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o Subvenciones: -

- Total deduccion I+D: 42%x 175.000 = 73.500
- Deducciones adicionales:
o Deduccion adicional personal cualificado adscrito en exclusiva a las
actividades de [+D: 17 % x 175.000 = 29.750.
o Deduccion adicional por inversiones en inmovilizado intangible:
8% x 175.000 = 14.000. Para aplicarse esta deduccién, debe

mantenerse esta inversion en la empresa, hasta que cumpla su finalidad

especifica
Resultado contable 1.000.000
Reduccion articulo 23 LIS -43.524
Base Imponible 956.476
Tipo de gravamen 25%
Cuota integra 239.119
Deduccion [+D+i (articulo 35 LIS) -73.500
Ded}1c01on adicional personal 99.750
cualificado
Peduc'cwn adicional inmovilizado _14.000
intangible
Cuota Liquida 121.869
Cuota ejercicio 121.869

b) Determinar la cuota del ejercicio aplicando reduccion del articulo 23 y la
deduccion del articulo 35 LIS, teniendo en cuenta que en el afio 3 la media de los

gastos efectuados los dos afios anteriores es de 125.000 euros:

1. Calculo de la reduccion de las rentas procedentes de determinados activos

intangibles del articulo 23 LIS:
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En 2023, también habria que hacer un ajuste negativo al resultado contable de 43.524
euros.

2. Importe de la deduccion en [+D+i en cuota prevista en el articulo 35 LIS

- 125.000 x 25 % =31.250

- 50.000 x 42 % =21.000

Resultado contable 1.000.000
Reduccion articulo 23 LIS -43.524
Base Imponible 956.476
Tipo de gravamen 25%
Cuota integra 239.119
Deduccion [+D+i (articulo 35 LIS) -52.250
Cuota Liquida 186.869
Cuota ejercicio 186.869
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5. COMPARATIVA DEL REGIMEN ESPANOL CON LOS REGIMENES
DE OTROS PAISES EUROPEOS.

Hoy en dia mas de la mitad de los paises de la Unién Europea cuentan con un régimen de
reduccién de rentas por cesion de activos intangibles (Patent Box). Esto se debe a que la

innovacion y el desarrollo, es un objetivo comun de la Union Europea.

Los regimenes de Patent Box de la Union Europea, al igual que ocurre con el régimen
espafiol de reduccion de rentas derivadas de la cesion de activos intangibles, se caracteriza
por establecer un gravamen efectivo preferencial sobre los ingresos obtenidos derivados
de determinados activos intangibles. El impacto del incentivo fiscal depende de lo amplio

que sea el perimetro de los siguientes factores:

- Los activos intangibles que den derecho a la reduccion

- Los requisitos sobre la creacion o adquisicion del incentivo intangible

- Las rentas que pueden incluirse para calcular el incentivo

- La forma en que se determinan las rentas que pueden incluirse para calcular el
incentivo fiscal

- Los pardmetros para cuantificar el incentivo fiscal

En este sentido, podemos decir que el régimen serda mas beneficioso para el contribuyente,
cuando se incluyan un mayor numero de intangibles que den derecho a la reduccion,
menos exigentes sean los requisitos sobre la creacion o adquisicion del activo intangible,
mas amplio sean el tipo de rentas que se incluyan o cuanto més generosos sean los

parametros para cuantificar el incentivo fiscal.%

Mas all4, los regimenes nacionales de reduccion de renta por cesion de activos intangibles
(o Patent Box), se clasifican en funcion de dos criterios. Primero, dependiendo del método
utilizado para determinar la renta imputable de los activos intangibles, que pueden ser: (i)

estimacion directa, que consiste en eliminar la renta derivada de los activos intangibles,

% Sanz Gadea, E. (2013). El Impuesto sobre sociedades en 2013 (III). Patent box. Revista de contabilidad
y tributacion: comentarios, casos practicos, n. 375, pp. 5-34, 2014. (disponible en:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4729196 )
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a través de la identificacion de los ingresos y gastos asociados a dichos intangibles como
Espafia o Paises Bajos; (ii) estimacion objetiva, que consiste en estimar la renta derivada
aplicando los porcentajes establecidos en las normas como Reino Unido. Segundo, se
pueden clasificar seglin los parametros que se utilizan para cuantificar el incentivo fiscal.
Estos pueden ser: (i) a través de tipos de gravamen reducidos aplicables a la renta
imputable a los activos intangibles, éste es el sistema de paises como Francia o Paises
Bajos; (ii) también pueden usarse reducciones en la base imponible respecto de la renta

imputable a los activos intangibles, que es el caso de Espaiia, Bélgica o Italia. ¢’

A continuacion, para su mejor comprension, se incluird una breve explicacion de los
regimenes de Patent Box de:

- Paises Bajos y Francia, cuyos regimenes se caracterizan por utilizar métodos de
estimacion directa de la renta imputable de los activos intangibles (igual que el
régimen espafol) y tipos de gravamen reducidos (a diferencia del régimen
espafiol)

- Reino Unido, que se caracteriza por utilizar métodos objetivos para estimar la
renta imputable a los activos intangibles y tipos de gravamen reducidos (ambos

criterios difieren del régimen espafiol)

5.1.Patent Box Paises Bajos

En los Paises Bajos, el incentivo fiscal consiste en que los beneficios derivados de la
i i0 7 iento%® d 25 i 1 1

innovacion se gravan con un 7 por ciento®® en vez de un 25 por ciento, por lo que la
ventaja fiscal efectiva es del 72 por ciento. El beneficio se genera a partir de los activos

intangibles generados por la propia empresa.

Los Paises Bajos utilizan el método de estimacion directa para determinar la renta
derivada de los activos intangibles, es decir, para calcular las rentas, los ingresos son

minorados por los gastos asociados a los activos intangibles. Una vez determinada la

67 Casas Agudo, D. Notas acerca de la viabilidad del régimen espafiol de “Patent Box” a la luz de los
criterios de la OCDE. Revista Quincena Fiscal Aranzadi, n. 6, pp. 45-48, 2018. (disponible en:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6494517 )

8 Tax and Customs Administration Netherland’s. “Government Information for Entrepreneurs, How to use
the Innovation Box.”(disponible en: https://business.gov.nl/running-your-business/business-taxes/filing-
your-tax-returns/how-to-use-the-innovation-box/)
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renta, y se ha verificado que se cumplen los requisitos, a esa renta se le aplica un tipo de

gravamen del 7 por ciento. %

Al igual que en Espafia, se utiliza un método de estimacion directa. Tal como hemos visto,
en el sistema espafiol, a los ingresos obtenidos por la cesion, se le rentan los gastos en los
que incurre la entidad cedente para crear el activo. Sin embargo, el régimen de los Paises
Bajos no consiste en una reduccion de la base imponible, sino que utiliza tipos de
gravamen reducidos para las rentas imputables a los activos intangibles. Asi, el régimen
de los Paises Bajos, incluye un mayor numero de activos, como derechos de obtencion
vegetal, plaguicidas biologicos o licencias para la comercializacion de alimentos.
Ademas, el ahorro fiscal que se disfruta en los Paises Bajos (72 por ciento) es mayor que
el que supone la aplicacion de este incentivo fiscal en Espafia (40 por ciento). En
definitiva, este régimen es mucho mas competitivo, ya que incluye mas activos y el ahorro

fiscal es mayor.

5.2.Patent Box Francia

En Francia, este incentivo fiscal consiste en un tipo de impuesto de sociedades inferior
sobre los beneficios derivados de los activos intangibles que cumplan los pertinentes
requisitos. Por tanto, la renta imputable a los activos intangibles esta gravada al 10 por
ciento, en vez de al 33,33 por ciento, que es el tipo legal que se aplicaria en ausencia del

régimen. Esto supone un ahorro fiscal del 70 por ciento. 7

En Francia, al igual que en los Paises Bajos, se utiliza un método directo para determinar
la renta imputable de los activos intangibles, es decir, a los ingresos se le restan los gastos

necesarios para la obtencion de los activos intangibles.

Finalmente, cabe afiadir que la finalidad del régimen de Patent Box francés es que las

empresas que desarrollen actividades de [+D en Francia obtengan ingresos de propiedad

“Deloitte The Netherlands. “Innovation Box”, 2017. (disponible en:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/tax/deloitte-nl-tax-dutch-innovationbox-
factsheet.pd

70 General Secretariat of the Council of the European Union. France’s new IP regime, 2019. (disponible en:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9652-2019-ADD-2/en/pdf)
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intelectual de dichas actividades.”! Asi, esta finalidad es comun a todos los paises de la
Unioén Europea que tienen implantado el régimen de Patent Box, ya que la innovacion y

el desarrollo, es un objetivo comun de la Unidén Europea.

Sin embargo, antes de que la legislacion francesa se adaptase a los requisitos de sustancia
y transparencia, dictados por la OCDE, la finalidad de este incentivo fiscal era la de
localizar las actividades de investigacion y desarrollo en Francia. Esto también tenia lugar

en Espafia, antes de la adaptacion de nuestra legislacion a los criterios de la OCDE.

El régimen de Patent Box francés, utiliza métodos de estimacion directa como en Espaiia.
Pero, este régimen incluye un mayor nimero de activos, que dan derecho a reduccion,
como los certificados de obtencion digitales o los procesos directamente relacionados con
la patente. En el régimen francés utiliza como parametro para cuantificar la ventaja fiscal
tipos de gravamen reducidos, y el ahorro fiscal que supone la aplicacion del régimen de
Patent Box francés es de un 70 por ciento, frente al 40 por ciento que supone el ahorro

fiscal en Espafia por aplicacion del régimen de Patent Box.

En conclusion, el régimen de Patent Box francés es mucho maés atractivo y competitivo

en Francia que en Espafa, y ademas cumple con los requisitos impuestos por la OCDE.

5.3.Patent Box Reino Unido

El Patent Box britanico, fomenta la innovacién y el desarrollo en las empresas. Por tanto,
incentiva la conservacion y comercializacion de la propiedad intelectual en el Reino
Unido. Asi, ofrece a las empresas, la opcion de tributar por las rentas imputables a los
activos intangibles a un tipo inferior del 10 por ciento. El tipo general del impuesto de

sociedades del Reino Unido es del 19 por ciento. 7

Para determinar qué ingresos estan cubiertos por el Patent Box, es decir, qué ingresos

estan gravados al 10 por ciento en lugar de al tipo general del 19 por ciento, se utilizan

1 General Secretariat of the Council of the European Union. France’s new IP regime, 2019. (disponible en:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9652-2019-ADD-2/en/pdf)

2 HM Revenue & Customs. Use the Patent Box to reduce your Corporation Tax on profits, 2020.
(disponible en: https://www.gov.uk/guidance/corporation-tax-the-patent-box)
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tanto el método de estimacion directa como el método de estimacion objetiva. E1 método
de estimacion objetiva consiste, tal como se ha explicado, en estimar la renta derivada

aplicando los porcentajes establecidos en las normas.

Los ingresos por las ventas de una patente o de los productos protegidos por una patente,
asi como, de los productos que solo tienen un componente protegido por una patente, ya
estan cualificados tributar al tipo del 10 por ciento. Ademads, existen otras fuentes que
pueden dar lugar a la aplicacion del régimen de Patent box britanico, que son: licencias y
canones de patentes; patentes utilizadas en procesos o servicios; derechos de patentes
vendidos; dafios y perjuicios e ingresos por infraccion. A priori, parece que la
identificacion de estos ingresos es sencilla, pero en los casos en que la patente recaiga
sobre procesos o servicios, debe acudirse al calculo de un canon teorico. Una vez
identificados los ingresos procedentes de la propiedad intelectual, a cada activo intangible
o producto, deben asignarsele los gastos correspondientes, y minorar dichos ingresos.

Hasta aqui la utilizacion de métodos de estimacion directa. 73

Calculado lo anterior, se utilizan métodos de estimacidon objetiva, para calcular el
beneficio atribuible a los activos de comercializacion, asi como para calcular el beneficio
atribuible a actividades rutinarias. El beneficio de estas dos actividades tributara al 19 por
ciento, no beneficiandose del incentivo fiscal. Por tanto, podemos decir que el incentivo

fiscal en el Reino Unido, se aplica sobre los ingresos netos.

En conclusion, en el Reino Unido el ahorro fiscal que supone la aplicacion del Patent Box
es de un 52,9 por ciento frente al 40 por ciento que supone la aplicacion de este régimen

en Espana.

Por tanto, los regimenes de Patent Box del entorno europeo, cumpliendo todos ellos con
los requisitos impuestos por la OCDE, son todos mads atractivos y competitivos que el
régimen actual de reduccion de rentas derivadas de determinados activos intangibles del

articulo 23 de la LIS.

3 Saffery Champness. “Tax factsheet. The UK’s Patent Box regime”, 2019. (disponible en:
https://www.saffery.com/~/media/Files/S/Saffery-Champness-
V2/documents/publications/2019/Patent%20Box%20Regime%?20factsheet%202019.pdf)
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6. CONCLUSION

Tal como hemos visto, el régimen de Patent box tiene como finalidad fomentar el
crecimiento y progreso técnico en nuestro pais a través de la investigacion, el desarrollo
y la innovacion tecnoldgica, asi como fomentar la transferencia de tecnologia entre
empresas. Ademas, favorece la digitalizacion de los distintos sectores econdémicos y

reduce la dependencia tecnoldgica del exterior.

En nuestro pais, el régimen consiste en una reduccion de las rentas procedentes de la
cesion de determinados activos intangibles, que son: patentes, modelos de utilidad,
certificados complementarios de proteccion de mediacion y productos fitosanitarios,
dibujos y modelos legamente protegidos y el software avanzado registrado obtenido como
resultado de proyectos de investigacion y desarrollo. Sin embargo, el nimero de activos
incluidos en el articulo 23 de la LIS es reducido, en comparacion a los activos que dan

derecho a este incentivo fiscal en el entorno comunitario.

Asi, este régimen permite al contribuyente realizar un ajuste negativo al resultado
contable por el importe resultante de multiplicar el porcentaje del coeficiente de reduccion
a la renta positiva que se ha generado por la cesion de los activos intangibles
mencionados. Tal como ocurre con los activos intangibles que dan derecho a la aplicacion
del incentivo, el ahorro fiscal que supone la aplicacion de este fiscal, también es inferior
al que supone en el resto de paises comunitarios. Por tanto, este porcentaje deberia

incrementar para que el régimen sea mas atractivo y competitivo.

Para que el cedente pueda aplicarse la reduccion del articulo 23 de la LIS, debe cumplir

con una serie de requisitos:

(1) Debe haber creado el activo intangible total o parcialmente. La DGT ha
interpretado que se cumple con el requisito de la creacion cuando el cedente
asume el riesgo y ventura del proceso. Sin embargo, existan distintas
opiniones sobre en qué situaciones se cumple con el requisito de la creacion,
por lo que dicha interpretacion resulta insuficiente. Asi, la DGT deberia

adoptar una de las dos opiniones posibles.
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(i1))  Utilizacion de derechos de uso o explotacion del activo intangible por el
cesionario en el desarrollo de su actividad economica. Ahora bien, el
legislador establece que cuando los resultados de la explotacion del intangible
del cesionario van destinados a la entidad cedente, si cesionaria y cedente
estan vinculadas (articulo 18 de la LIS) y se generan gastos fiscalmente
deducibles, la renta derivada de la cesion no podra reducirse. El fundamento
de esto, es que, si la entidad creadora del activo intangible no puede aplicarse
la reduccion por el desarrollo del mismo, no podra aplicarse la reduccion si

utiliza indirectamente a una entidad cesionaria.

En relacion con este punto, debemos tener en cuenta que, tal y como ha
interpretado la DGT, que las cesiones realizadas por entidades vinculadas
deben valorarse por su valor de mercado, en los términos del articulo 18 de la

LIS.

Ademas, el legislador también permite la aplicacion de esta reduccion a las
transmisiones de los activos intangibles, siempre que se cumplan los requisitos
exigidos para las cesiones. Sin embargo, no procedera la aplicacion de este
incentivo fiscal cuando la transmision se realice entre entidades vinculadas.
El motivo de esto es que podria darse una doble reduccion, es decir, en primer
lugar, con la transmision a la entidad vinculada, y, en segundo lugar, cuando

la entidad vinculada ceda el derecho de uso o explotacion.

(ii1))  No residencia de la entidad cesionaria en un paraiso fiscal (salvo que esté

sittado en un Estado Miembro y el contribuyente acredite motivos

econdémicos validos y que realiza actividades econdémicas).

(iv)  Las prestaciones accesorias diferenciadas en el contrato de cesion

(v) La entidad cedente debe disponer de los registros contables necesarios.

Mas alld, este régimen, ha tenido que adaptarse a los requisitos impuestos por la OCDE.

La OCDE consider6 que la mayoria de regimenes de Patent box en el entorno comunitario
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favorecian el disefio de estructuras fiscales perniciosas. En este sentido, la OCDE
consideraba que estos regimenes favorecian la erosion de bases imponibles mediante la
transferencia de activos a otras jurisdicciones, es decir, favorecia que los grupos
multinacionales trasladasen sus beneficios hacia jurisdicciones de nula o baja tributacion,
atentando contra los principios de justicia tributaria y generando competencia desleal

respecto de otros contribuyentes que, por su tamafio, no podian trasladar sus beneficios.

Esto llevo a la OCDE ha elaborar una serie de medidas para evitar lo anterior. Dichas
medidas, tal como hemos estudiado, pasan por reforzar los requisitos de sustantividad en
los estandares internacionales, lo que tiene gran relevancia para estos regimenes. En 2016,
la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el afio 2016,
con ello, nuestro régimen dejé de considerarse como pernicioso. Sin embargo, este
régimen fue modificado por la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del

Estado para el afio 2018.

Ahora bien, los paises del entorno comunitario con regimenes de Patent Box, presentan
un ahorro fiscal mayor e incluyen mayor nimero de activos, cumpliendo ademas con los
requisitos impuestos en el Plan de Accion 5 de la OCDE. Por lo que deberia incrementarse

el porcentaje de reduccion e incluir todos los activos que la OCDE reconoce.

Finalmente, me gustaria resaltar que, aunque el régimen presente ventajas fiscales muy
interesantes para las empresas que llevan a cabo actividades de [+D+i, este beneficio
fiscal no tiene mucha acogida en nuestro pais. Para incrementar el numero de
contribuyentes que se acogiera a este régimen, podria incrementarse la seguridad juridica
que elimine las dudas acerca de su interpretacion. Para hacer frente a este problema,
podrian utilizarse mecanismos de certificacion previa sobre los aspectos técnicos que
dificultan su aplicacion. En este sentido, el legislador deberia precisar conceptos sobre
los que existe gran inseguridad juridica, como el concepto de creacion, delimitar mejor

los requisitos contables a los que tiene que hacer frente la entidad cesionaria. ..

Por otro lado, las entidades vinculadas no suelen aplicarse esta reduccion por el
desconocimiento y la inseguridad juridica existente en torno a este incentivo fiscal. Asi,
esta reduccion puede resultar muy interesante para las entidades vinculadas, que puede

que intercambien productos y procedimientos entre ellas, pudiendo aprovechar una
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importante rebaja fiscal. Sin embargo, debido a que hay gran desconocimiento en torno a
la reduccién del articulo 23, y su gestion resulta complicada, no suelen aplicarse este

incentivo fiscal.

Por tanto, seria conveniente modificar el articulo 23 de la LIS, de forma que incluya un
mayor numero de activos, se incremente el porcentaje de reduccion, entrafie mayor
seguridad juridica. Con ello, la reduccién de las rentas procedentes de determinados
activos intangibles seria mas atractiva y fomentaria en mayor medida las actividades de

[+D+i.
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