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REGALIAS Y LOS CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION
SUSCRITOS POR CHILE

ROYALTIES AND DOUBLE TAX CONVENTIONS SIGNED BY CHILE

Gonzalo Vergara Quezada®

RESUMEN: Revisa los comentarios a los modelos de convenios sobre doble tributacion
internacional de la OCDE y la ONU para examinar si las posiciones del Servicio de Impuestos
Internos en materia de regalias se conforman con ellos o si, por el contrario, se desvian de los
mismos, lo que es muy importante debido a que Chile hizo muy pocas reservas al Modelo de la
OCDE, por lo que las variaciones relevantes no son previsibles, tanto por la inexistencia de las
reservas, como por el hecho de que no se han publicado los documentos que dan cuenta de las
negociaciones de los convenios celebrados por Chile, como por la ausencia de circulares que den
cuenta de la interpretacion de cada convenio y la ausencia de explicaciones al Congreso respecto
de lo que esté aprobando.

PALABRAS CLAVE: regalias, convenios sobre doble tributacion internacional, comentarios a
los modelos de convenios.

ABSTRACT: Examine the commentaries to the OECD and UN model conventions on international
double taxation to survey whether the positions of the Internal Revenue Service regarding
royalties conform to them or if, on the contrary, they deviate from them, which is very important
because Chile made very few reservations to the OECD Model, so the relevant variations are not
foreseeable, both due to the non-existence of reservations and the fact that the documents giving
evidence have not been published. account of the negotiations of the agreements entered into by
Chile, such as the absence of circulars that account for the interpretation of each agreement and
the absence of explanations to Congress regarding what it is approving.

KEY WORDS: royalties, agreements on international double taxation, comments on the model
agreements.

1. INTRODUCCION

Para aplicar los tratados internacionales basados sobre el Modelo de convenio tributario
sobre la renta y el patrimonio de la OCDE, es muy relevante estudiar los comentarios que
dicha organizacion internacional publica cada cierto tiempo, debido a que ellos dan cuenta
tanto de la visidbn comun que tienen los paises miembros y los paises observadores sobre
aquel modelo, como de las divergencias respecto del mismo, expresadas mediante reservas.

En el caso de las regalias, los comentarios son doblemente importantes, debido a que,
como veremos mds adelante, ellos fueron empleados en las negociaciones de los paises
miembros de la OCDE para modificar el concepto mismo de regalia, lo que fue impactando
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considerablemente la distribucion de la potestad fiscal. Esto, notablemente, sin cambiar el
texto del articulo sobre regalias.

Chile tiene una relaciéon muy particular con los comentarios del Modelo de la OCDE,
debido a que, a pesar de ser un pais miembro de dicha organizacion, en algunas materias se
aparta del Modelo para seguir las posiciones de la ONU!, organizacién internacional que,
partiendo del primer documento, sugiere clausulas alternativas que, en muchos casos, como
ocurre con las regalias, se desvian de la distribucion de potestades fiscales propuestas por la
OCDE. Igualmente, los comentarios publicados de tiempo en tiempo por la ONU dan cuenta
diferencias y similitudes entre ambos documentos.

Chile ha hecho pocas reservas al Modelo de la OCDE, por lo que tienden a ser sorpresivas
varias de las posiciones que adopta en las interpretaciones oficiales de la autoridad fiscal. En
algunos casos, ellas incluso se desvian de las posturas previstas en el Modelo de la ONU, lo
que dificulta aun mas la aplicacion de los convenios.

Como veremos en este trabajo, la Administracion tributaria chilena se ha negado a
publicar las negociaciones que dieron como resultado los diversos convenios vigentes, a
pesar de que se ha resuelto que los antecedentes preparatorios de cada convenio sobre doble
tributacion no estan cubiertos por deber de reserva alguno®. A eso, se suma que el congreso
nacional no demanda explicaciones detalladas de los convenios que aprueba, a diferencia de
lo que ocurre en otras latitudes’.

Por ello, muchas de las opiniones que se desvian de las contenidas tanto en los comentarios
de la OCDE como de la ONU, ven la luz del dia recién en oficios que se pronuncian sobre
materias especificas, debido a que tampoco la Administracion ha hecho esfuerzo alguno por
dictar circulares que vayan explicando sistematica y detalladamente la interpretacion oficial
de cada convenio.

Dicho todo lo anterior, el objetivo de este trabajo es revisar las desviaciones que existen
en las interpretaciones de la autoridad nacional respecto de los comentarios a los modelos de
la OCDE y de la ONU en materia de regalias, considerando que ellas dificultan la aplicacion
de los convenios, mas cuando, al tratar de tener una vision general de dichas interpretaciones,
se aprecia que el resultado de cada negociacion puede ser completamente diferente, y pueden
existir contradicciones en las interpretaciones de un mismo convenio.

Para proporcionar una base para el analisis, se expondran algunos aspectos generales sobre
las regalias en los convenios sobre doble tributacion. Adicionalmente, se explicaran los
contratos que se pueden celebrar en Chile respecto de obras protegidas y los privilegios
industriales, de manera de contextualizar la materia analizada.

No es el objetivo de este trabajo agotar esta materia, entre otros motivos, porque ello
requeriria escribir un tratado, considerando que, tan solo a nivel de los paises miembros de
la OCDE se considera que el propio concepto de regalia es una obra en curso*. Ademas, las
ambiciones de este trabajo son limitadas al tener en cuenta que, a nivel sudamericano, la
doctrina ha observado que, tras cincuenta afios de discusiones, “no existe unanimidad en la
aproximacion a un concepto de regalias ni en su etapa de delimitacion y mucho menos en la
aplicacion de los CDI [convenios de doble imposicion] particularmente en la interpretacion
de los términos empleados en las diversas definiciones™.

Por lo mismo, nos esforzaremos en explicar los principales elementos que permiten
entender los problemas que surgen al aplicar los convenios en materia de regalias y, si se
pone mas atencion a los programas computacionales, ello obedece a que los mismos han sido
objeto de una mayor cantidad de pronunciamientos por parte de la Administracion,
probablemente por tratarse de las regalias mas usuales.

! En adelante, las referencias son al Modelo ONU (2011), sin perjuicio de que no se observan cambios
en las materias analizadas en los modelos siguientes.

2 Cristian Garate Gonzalez con SII (2016).

3 Solo a modo de ejemplo, en el caso del Congreso Norteamericano, se exigen detallados informes
sobre el sentido alcance y vigencia de las normas. Congress (sin fecha).

* MARTIN JIMENEZ (2018) pp. 121-124.

> BUITRAGO y FORCADA (2011) p. 121.
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También se advierte que no estudiaremos las prestaciones que se califican como regalias
solamente para efectos de distribuir la potestad tributaria, como es el caso de ciertos
arrendamientos y de los servicios, a pesar de que en el pasado estas clasificaciones se podrian
haber explicado por el tratamiento de regalias que se daba a prestaciones que se consideraban
altamente tecnoldgicas, lo que hoy no parece ser considerado en muchos casos, en los que se
califican regalias incluso el arrendamiento de implementos deportivos® y se clasifican como
servicios técnicos a cualquier servicio medianamente especializado’.

De la misma forma, si bien la regla del beneficiario efectivo aplica a regalias, dividendos
e intereses, no nos ocuparemos de ella en este trabajo, sin perjuicio que es posible decir que
ella se explica porque esas rentas son de facil movilidad, lo que llevo a establecer normas
para restringir la aplicacion de los convenios en casos de mandatarios, de acuerdos fiduciarios
y de otro tipo de estructuras® que permitian, por ejemplo, radicar la propiedad industrial en
una entidad domiciliada en un pais en el que el llamado beneficiario efectivo no era residente,
para aprovechar las normas preferentes de un convenio a las que, de otra forma, no se tendria
derecho’.

Por ultimo, es necesario resaltar que siempre se debe poner especial atenciéon a la
redaccion de cada convenio y de sus protocolos, porque una misma prestacion, como las
clases realizadas en linea desde otro pais, podran ser calificadas como una regalia!® o como
un beneficio empresarial'!, dependiendo del texto acordado.

2. LAS RESERVAS AL MODELO DE CONVENIO DE LA OCDE

El ano 2010 Chile pasé a integrar la Organizacion para la Cooperacion y Desarrollo
Economicos (OCDE)'2. Antes de ser un miembro pleno de esta entidad, nuestro pais debio
someterse a un proceso de evaluacion que comenzé el 30 de noviembre de 2007'3,
participando como observador en algunas actividades, entre las cuales estaba opinar respecto
de la version del Modelo de convenio tributario sobe la renta y sobre el patrimonio publicado
el afio 2010, al cual Chile hizo algunas reservas'4.

El articulo 5 de la convencion que formo la OCDE dispone que, para cumplir los objetivos
de dicha organizacion, la misma puede tomar decisiones vinculantes para sus miembros'>,
hacer recomendaciones a ellos y celebrar acuerdos con terceros paises y con otras
organizaciones internacionales. En ese contexto, el Modelo es una recomendacion del
Consejo de dicha organizacion, compuesto por todos sus miembros!'®.

En consecuencia, los integrantes que no desean seguir una recomendacion deben hacer la
correspondiente reserva en los comentarios del Modelo, debido a que ellos dan cuenta de la
vision comun de los Estados miembros!’.

® Oficio SII N° 883, de 2023.

" Oficio SII N° 1.522, de 2019.

¥ UKMAR (2012) p. 182.

? DE BROE (2007) pp. 5-20.

10 Asi se consideré en el caso de Argentina. Oficio SII N° 978, de 2022.

' Como es el caso de Espafia. Oficio SII N° 1.114, de 2022.

12 El Decreto Supremo N° 144, de 2010, promulgé la convencion que cre6 la OCDE, sus protocolos
y el acuerdo mediante el cual nuestro pais le concedio a dicho organismo privilegios, inmunidades y
facilidades. Fue publicado en el Diario Oficial el 26 de agosto de 2010.

3 SAEZ (2010) pp. 93-112.

' Por lo mismo, Chile no particip6 en la version del modelo del afio 2008 ni en las anteriores. La
OCDE ha invitado a participar a paises no miembros desde 1992. FURUSETH (2018) p. 28.

" Vale la pena aclarar que dichas recomendaciones no tienen aplicacion directa y deben ser
implementadas por cada pais mediante sus procedimientos constitucionales. Por lo mismo, no seguir
una recomendacién vinculante solamente tiene los efectos propios de un incumplimiento
internacional.

' Conforme a lo dispuesto en el art. 7 de la Convencion, promulgada por el Decreto Supremo N° 144,
de 2010.

7 VOGEL (1986) pp. 11-12.
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Por lo antes indicado, se explico en su momento al congreso chileno que, en el caso de los
documentos oficiales de la OCDE, el término reserva “debe entenderse como una
salvaguarda o resguardo de la legislacion nacional frente a las decisiones normativas dictadas
por una organizacion internacional, y no como una reserva de aquellas a las que se refiere el
articulo 2° de la Convencion de Viena sobre Derecho de los Tratados™!8.

Entonces, a pesar de que, en el contexto del modelo de convenio mencionado las reservas
no tienen el mismo peso juridico de las reservas que los paises hacen al momento de suscribir
un tratado internacional, ellas dan a conocer a los demés miembros de la organizacion las
discrepancias que cada pais mantendra en sus politicas internas respecto de los criterios que,
de buena fe, acordaron seguir'®.

Dicho eso, es de esperar que, si un pais no comparte el entendimiento comun del contenido
de las clausulas de un convenio, o desea seguir otra politica fiscal respecto de alguna partida
prevista en el Modelo, exprese su disenso mediante una reserva, lo que permitira que quienes
interpreten los tratados sobre doble tributacion que los paises miembros y observadores
suscriben —que emplean como materiales preparatorios los comentarios al modelo de
convenio®’— no sean inducidos a cometer errores.

Luego, si bien en sus negociaciones bilaterales los paises se pueden apartar del Modelo de
la OCDE, al leer las interpretaciones del Servicio de Impuestos Internos sobre regalias, es
posible observar que ellas, no en pocas ocasiones, se desvian de la interpretacion comun
expresada en los comentarios, sin que contemos con una explicacion respecto de aquella
conducta en las reservas que nuestro pais hizo.

Dicho de otra forma, no existe una advertencia que dé cuenta que Chile deseaba apartarse
de la vision comun del bloque. Lo que vuelve esto més problemético es que, como veremos,
en muchos casos la desviacion anterior incluso ocurre respecto del Modelo de la ONU, lo
que deja a los intérpretes en una posicion muy precaria porque, como sefialamos, no son
publicos los demés documentos preparatorios de los convenios, no porque estén sometidos a
un deber de reserva®!, sino porque la Administracion fiscal no los ha publicado. Ademas, la
autoridad no ha transparentado mediante circulares el sentido y alcance que a su juicio
tendrian las reglas de los diferentes convenios.

Ahora debemos revisar el fendmeno de la integracion de los vacios de los convenios por
parte de la ley interna, debido a que ello es particularmente relevante en el caso de las
regalias.

3. LA INTERPRETACION DE LOS CONVENIOS

Debido a que no todos los tratados internacionales interpretan e integran los vacios de sus
reglas de la misma manera??, es necesario revisar como se llevan a cabo estas dos operaciones
juridicas en la materia estudiada.

Entonces, conforme a lo dispuesto en los articulos 31 al 33 de la Convencion de Viena, el
intérprete puede recurrir a textos de documentos que no son parte de la norma, de manera
similar al método previsto en los articulos 19 al 23 del Codigo Civil. Ademas, es aplicable el
llamado método subjetivo, que permite indagar el objetivo de las normas en los antecedentes
de la negociacion o trabajos preparatorios??.

'8 Historia de la Ley Decreto Supremo N° 144 p. 28.

' Si bien no existe consenso respecto del estatus juridico de las reservas que hacen los paises al
Modelo, su importancia es indiscutible, siendo consideradas en muchos paises son una fuente de
derecho y en otros una muestra de las expectativas del comiin entendimiento de las clausulas del
convenio. FURUSETH (2018) pp. 26-31.

2% En general se ha aceptado que los comentarios al Modelo son al menos son parte de los trabajos
preparatorios a los que se refiera la Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.
2! Cristian Garate Gonzdlez con SII (2016).

22 El derecho de la Unién Europea ha intentado no recurrir a la legislacién interna para efectos de
integrar los tratados, lo que permite, hasta cierto punto, limitar conflictos de calificacion y otros
problemas que surgen al hacerlo. ARGINELLI (2018) pp. 51-55.

2 Decreto N° 381, de 1981. LLANOS MANSILLA (2009) Tomo I pp. 330-331 y VARGAS CARRENO
(2012) pp. 151-157.
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En relacion con la aplicacion de las normas mencionadas en el parrafo anterior, nuestros
tribunales superiores de justicia han resuelto que “las reglas de interpretacion aplicables a
este Convenio no son aquellas contenidas en el derecho interno, sino que, por ser un tratado
internacional, es gobernado por la Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados™?*.

Pasando a la postura de la administracion tributaria nacional, se destaca la coincidencia
con lo resuelto por la Corte Suprema al sefialar que, para “precisar el sentido y alcance de las
disposiciones de un convenio internacional, como en este caso, este Servicio estima,
basandose en las normas de interpretacion contenidas en la Convencion de Viena sobre el
derecho de los tratados, que se puede recurrir como parte de los principios de interpretacion
complementarios, a los comentarios de los modelos de la OCDE y de las ONU, que se
refieren a este tipo de rentas™?.

Es decir, por un lado, se reconoce que el método de interpretacion aplicable es aquel
previsto en la Convencion de Viena antes mencionada y, por otro lado, se declara la
existencia de dos tipos de materiales preparatorios para efectos de los tratados sobre doble
tributacion, a saber, los comentarios de la OCDE y los de la ONU.

Lo anterior sera repetido en interpretaciones posteriores?® y, por ejemplo, recientemente
indic6 que el procedimiento amistoso incorporado a los convenios “se basa en el articulo 25
del Modelo OCDE y del Modelo ONU; con diferencias especificas derivadas de la necesidad
de cada Estado Contratante de adecuarlo a su propia legislacion y politica impositiva. Asi,
por ejemplo, ninguno de los CDTIs suscritos por Chile establece el arbitraje obligatorio como
mecanismo de resolucion de controversias™’.

Ahora, es necesario recordar que, de los 36 convenios que a la fecha ha suscrito Chile, 22
corresponden al periodo previo?® a la aprobacion de la llamada hoja de ruta que permitié a
nuestro pais unirse a la OCDE?’, 3 de los convenios vigentes*® y uno no vigente?! se firmaron
durante el proceso de ingreso a dicho organismo internacional, mientras que los restantes han
sido suscritos después del 10 de mayo de 2010, fecha en la que se promulgé en Chile la
convencion de la OCDE?2,

En vista de los datos anteriores, se podria argumentar que la mayoria de los convenios no
tenian por qué dar cuenta de una posicion compatible con los comentarios al Modelo de la
OCDE. Sin embargo, eso no explica que no se hicieran las reservas adecuadas ni sirve para
justificar que convenios posteriores tengan posiciones divergentes sin advertir al bloque de
ello.

Si a lo dicho sumamos que las reservas que Chile hizo al Modelo de 1a OCDE son bastante
escuetas y no se han hecho publicos los documentos de las negociaciones de cada convenio,
a pesar de que se ha resuelto que no son materiales reservados??, no parece extrafio que se

% Pirotecnia Igual S.A. con SII (2014) c. quinto. En el mismo sentido Aplicaciones Computacionales
SPA con SII (2014) c. séptimo.

25 Oficio SII N° 270, de 2009.

26 Oficios SII N° 275, de 2022; N° 1.979, de 2021; N° 2.735, 2020; 476, de 2019, al referirse a la
residencia en el convenio con Espafia. Oficios SII N° 2.164, de 2021 y N° 287, de 2017, para el caso
de residencia en el tratado con el Reino Unido. Oficio SIIN° 1.984, 2019, en relacion con la residencia
en el convenio con Argentina. Oficio SII N° 1.522, de 2019, sobre la residencia en el convenio con
Brasil. En los oficios SII N° 1.522, de 2019 y N° 434, 2019, sefiala que los modelos ONU y OCDE,
que seguiria Chile, no contemplan clausulas sobre reorganizacion.

*7 Circular STI N° 13, de 2022.

28 Convenios para evitar la doble tributacion entre Chile; y, Canada, de 1998; Colombia, de 1998;
Meéxico, de 1998; Ecuador, de 1999; Polonia, de 2000; Brasil, de 2001; Pert, de junio 2001; Noruega,
de 2001; Corea, de 2002; Dinamarca, de 2002; Croacia, de 2003; Espafia, de 2003; Reino Unido, de
2003; Nueva Zelanda, de 2003; Suecia, de 2004; Francia, de 2004; Malasia, de 2004; Rusia, de 2004;
Irlanda, de 2005; Portugal, de 2005; Paraguay, de 2005 y Tailandia, de 2006.

2 OECD (2007).

3%Convenios para evitar la doble tributaciéon entre Chile; y, Bélgica, de 2007; Suiza, de abril de 2008
y Australia, de 2010.

3! Convenio para evitar la doble tributacién entre Chile y Estados Unidos de América, de 2010.

32 Decreto Supremo N° 144, de 2010.

33 Cristian Garate Gonzdlez con SII (2016).
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presenten problemas para encontrar un sentido coherente a muchas cldusulas con el material
preparatorio disponible.

Entonces, si se recurrid a ambos textos en las negociaciones, y los mismos difieren en
aspectos cruciales —como ocurre en el caso de las regalias— es necesario, en cada caso,
determinar cudl de los modelos habria servido de base a una cldusula especifica, de manera
de poder identificar el texto de los comentarios —de la ONU o de la OCDE- que habrian
servido como material preparatorio de las negociaciones y, por lo mismo, seria un texto que
permitiria apoyar el proceso de interpretacion. Pero, aun asi, en muchos casos las
interpretaciones de los convenios suscritos por Chile se apartan incluso de la posicion de la
ONU.

A pesar de lo dicho, al referirse al elemento teleoldgico del método de interpretacion de
la Convencion de Viena, la administracion fiscal, por ejemplo, ha sostenido que el concepto
de beneficiario efectivo proviene del “modelo de Convenios para evitar la doble tributacion
de la Organizacion para la Cooperacion y Desarrollo Econdmico (Modelo OCDE), por lo
que los comentarios emitidos por OCDE y que clarifican la aplicacion de tal concepto en
base a la finalidad perseguida por los CDTI, pueden ser utilizados como medio de
interpretacion complementario, de acuerdo a lo previsto en el articulo 32 de la Convencion
de Viena™*,

De manera similar, ha sefialado que una “interpretacion se ajusta a lo dispuesto en el
articulo 31 de la Convencién de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que dispone que un
tratado debe interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a
los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin”.

Es necesario hacer presente que no siempre son afortunadas las interpretaciones que ha
hecho la Administracion en estas materias y, en algunos casos, muestran incluso una vision
bastante precaria del derecho, debido a que, en rigor, confunden las normas sobre prueba,
calificacion juridica de los hechos e interpretacion de las reglas positivas. Un ejemplo de esto
se aprecia cuando dijo que “la interpretacion que se ha hecho de la expresion «beneficios de
una empresa», que considera también la realidad de los hechos y no solo las formas que se
presenten, es acorde a lo dispuesto en los Articulos 31 y 32 de la Convencidn de Viena sobre
el Derecho de los Tratados, ya que apunta a la finalidad de dar un uso adecuado a los
Convenios Tributarios¢. En el mejor de los casos, podemos indicar que esto corresponderia
a una especie de abandono de posturas formalistas que para otros efectos ha seguido®’.

4. LA INTEGRACION DE LOS VACIOS DE LOS CONVENIOS Y LOS
CONFLICTOS DE CALIFICACION

Otro aspecto importante para efectos de la aplicacion de los convenios es la creacion de
conceptos autonomos, debido a que, si se recurre a las legislaciones nacionales para llenar
los vacios de estos tratados, no es de extrafiar que se presenten discrepancias que, no en pocas
ocasiones, dificultan el consenso en la aplicacion de sus clausulas’®,

Entonces, como las palabras podran tener diferentes significados en cada jurisdiccion, uno
de los objetivos de los convenios es que se interpreten de la misma forma para efectos del
tratado. A pesar de ello, muchos conceptos esenciales de los convenios sobre doble
tributacion internacional no estan definidos en estos acuerdos®”.

Los comentarios al Modelo de la OCDE indican que las definiciones de los convenios
priman por sobre las de la ley interna, la cual se aplica en ausencia de una definicion acordada

** Circular SII N° 57, de 2009. Similar el Oficio SII N° 270, de 2009.

3 Oficio SII N° 1.221, de 2010.

3% Oficio SII N° 191, de 2010.

37 Por ejemplo, interpretaciones en las que sostenia que gastaba que una actividad se estipulara en el
objeto social para que actividades no afectas al IVA quedaran gravadas con dicho tributo. Oficio SII
N°4.383, de 1987.

3% A modo de ejemplo ver los oficios SII N° 2.633, de 2021; N° 212, de 2023 y N° 2.943, de 2020,
respecto de la interpretacion del conceto servicios técnicos.

3% AVERY JONES (2002) pp. 1-8.
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por los Estados contratantes. A su vez, si existe una definicion en la ley fiscal interna, ella
prima por sobre las que existan en la ley comun. Si, posteriormente, la ley interna aplicable
cambia, la misma sigue siendo aplicable, con la salvedad de que ello solamente implica que
uno de los Estados va actualizando sus leyes y no alterandolas de manera que el convenio se
vuelva inoperante*’. Esto tltimo, evidentemente, es una fuente de potenciales problemas.

Asi las cosas, si bien el articulo 12 del Modelo define qué se debe entender por regalias,
por lo que ha de estarse a lo dispuesto en el convenio respectivo, el mismo no contempla
definiciones para el catdlogo de conceptos que quedan comprendidos en el mismo. En
consecuencia, se ha entendido que dichos términos no tienen un significado completamente
autonomo, por lo que el vacio del convenio debe ser llenado por la ley nacional, lo que da
paso a conflictos de calificacion*!. Por su parte, el Modelo de la ONU tampoco define regalias
ni establece significados para el listado de conceptos comprendidos dentro del articulo 12.

Si bien el trabajo de los organismos internacionales especializados en propiedad
intelectual, industrial y comercio han avanzado en la unificacion de conceptos, siguen
existiendo diferencias en estas materias**. A modo de ejemplo, leyes como la francesa
conceden el derecho patrimonial al autor por toda su vida y luego a sus herederos por un
tiempo determinado, y permiten que el derecho patrimonial sea cedido a terceros*, por lo
que no existe un inconveniente para calificar los pagos que reciba el cesionario cuando el
otro pais admite esa cesion, como también ocurre en el caso de Chile. En cambio, si el otro
pais no reconoce dicha transferencia, como ocurre en el caso de la ley alemana que no admite
la separacion del derecho moral y el derecho patrimonial** y solamente permite la concesion
de licencias*, esta diferencia puede dificultar la aplicacion de los convenios.

En materia de integracion de los vacios de los convenios Chile no se aparta de la opinion
de la OCDE vy ha sefialado, por ejemplo, en el caso del convenio con Reino Unido, que los
enunciados del articulo 12 deben entenderse a la luz de la Ley N° 17.336, en razon de lo
estipulado en el articulo 3(2) del mencionado convenio®,

Entonces, debido a que cada pais tiene derecho a disefiar su sistema tributario con libertad,
no es dificil que se presente un conflicto de calificacion producto del recurso de los convenios
al derecho local*’, especialmente cuando el derecho interno de cada pais proporciona
tratamientos fiscales diferentes a un mismo hecho.

Podemos recurrir a otro ejemplo interesante en el caso de los pagos relacionados con el
derecho de imagen. En el Reino Unido no se reconoce que los derechos de imagen tengan
una proteccion legal similar a la que conceden las leyes respecto de los derechos de autor y
los privilegios industriales*. Por ello, la proteccion de la imagen de una persona esta limitada
a los aspectos de ella que se encuentran cubiertos por las tltimas normas mencionadas y por
la responsabilidad extracontractual, de manera que, por ejemplo, en la medida que se posible
demostrar que un alguien produce bienes sugiriendo de manera engafiosa que un tercero tiene
algun vinculo con ellos, es posible demandar los dafos que ocasione la confusion provocada
por el productor de esos bienes®.

La consecuencia fiscal de lo sefialado en el parrafo anterior, es que, conforme al criterio
de la administracion fiscal del Reino Unido, los acuerdos de los deportistas con sus clubes
respecto de su imagen, constituyen obligaciones de hacer, como dar su aprobacion a un

“C OCDE (2019) pp.104-105.

I VALTA (2018) p. 3.

“2 MARTIN JIMENEZ (2018) p. 125.

3 DAUDE (2018) pp. 384-385.

* FAVALE (2014) p. 122.

> SCHMID (2018) pp. 420-422.

¢ Oficio SII N° 1.498, de 2019.

47 Directorate-General for Taxation and Customs Union (2011) p. 2.
8 Los tribunales del Reino Unido concluyeron que en Inglaterra no existe propiedad sobre la imagen
de una persona. Sports Club plc and others v CIR p. 8.

* AYRANCI (2017) p. 62.
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producto o asistir a una sesion de fotos, y de no hacer, como es no realizar esas actividades
respecto de terceros”.

En contraste, en Chile, si bien la administracion fiscal reconoce que no existe legislacion
positiva respecto del derecho de imagen’!, ha considerado que los pagos por ese concepto
corresponden a una prestacion similar a la autorizacion del uso de una marca y, por lo mismo,
estan gravados con el impuesto al valor agregado”?. Para efectos de los convenios sobre doble
tributacion, la administracion fiscal ha sostenido que en los tratados firmados por Chile que
han incluido la expresion “u otra propiedad intangible”, debe entenderse que con ello se ha
comprendido dentro del concepto de regalia para efectos de la aplicacion del articulo 12 a los
derechos de imagen®.

La expresion mencionada se encuentra en el convenio de Chile con el Reino Unido, por
lo que a juicio de la administracion fiscal nacional son regalias los pagos por la cesion del
uso, o del derecho al uso “de derechos de imagen, nombres u otros atributos de la
personalidad™*, por lo que es posible que se presente la necesidad de tener que resolver un
conflicto de calificacion, mas si consideramos que no es una circunstancia inusual que
deportistas chilenos sean contratados por equipos del Reino Unido.

La calificacion como regalia conforme a la definicion de un convenio demanda la
existencia de algln tipo de proteccion juridica respecto de lo que se considera una regalia™.
Al recurrir al derecho chileno observamos que la doctrina y los tribunales nacionales han
reconocido la proteccion juridica del derecho de imagen a partir de la aplicacion de diversos
tratados internacionales sobre derechos humanos y de la Constitucion Politica de la
Republica®®, por lo que la posicion de la administracion nacional tiene sustento.

Como los Estados no se encuentran obligados a otorgar créditos por impuestos que fueron
aplicados en contra de la correcta aplicacion de los convenios, el problema del conflicto de
calificacion no es menor.

En el caso del derecho de imagen, las diferencias se producen exclusivamente por el
diferente tratamiento que las regulaciones internas les dan a los mismos hechos, por lo que,
conforme a los comentarios®’, procederia que el Estado de la residencia concediera el crédito
por el impuesto pagado en el Estado de la fuente. Al contrario, si producto de la aplicacion
de las reglas del Estado de la fuente no procede dejar afecto el pago, el Estado de la residencia
podria gravar esa renta. Esta posicion de la OCDE ha sido objeto de variadas criticas™,
materia en la que no nos extenderemos por exceder el ambito de este estudio.

5. BREVE HISTORIA DE LAS REGALIAS EN EL MODELO DE CONVENIO
DE LA OCDE

La doctrina ha resaltado que las regalias no fueron objeto del interés de los primeros
reportes sobre doble tributacion internacional encargados por la Liga de las Naciones®,
limitandose el Comité de Expertos, que prepard el borrador del modelo de convenio de 1928,
a reconocer la necesidad de establecer una regla expresa aplicable al efecto®.

El trabajo posterior de la Liga de las Naciones sobre la materia inicialmente concluy6 que
el pais de la residencia debia tener la potestad exclusiva de gravar estas rentas. Este primer
consenso fue socavado por los andlisis posteriores, lo que se reflejé en que el modelo de

 HMRC (2020).

>! Oficio SII N° 1.382, de 2016.

32 Oficio SII N° 4.842, de 2004.

33 Oficios SII N° 2.494, de 2016 y N° 125, de 2018, sobre el convenio con Espafia; Oficio SII N° 124,
de 2018, sobre el convenio con China.

3% Oficio SII N° 2.876, de 2019.

> VALTA (2018) p. 5.

> NOGUEIRA MUNOZ (2010) pp. 167 y ss.

T OCDE (2019) pp. 386 y ss.

8 LANG (2008) pp. 2004-2007.

%% El trabajo de la OCDE en materia de impuestos parte del legado que dejo esa organizacion.
50 SASSEVILLE (2018) pp. 97-98.
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1943, en el que se propuso la tributacién exclusiva en el pais en donde se explotaban las
regalias, tan solo para que en el modelo de 1946 fuera adoptada la regla opuesta, que
favorecia al pais de la residencia, con ciertas excepciones®!.

Cuando la Organizacion para la Cooperacion Econdmica Europea continud con el trabajo
realizado por la Liga de las Naciones, la materia fue objeto de intensas discusiones, que no
es del caso analizar, sin perjuicio de sefialar que, inicialmente, la posicion oficial fue resistida
por varios paises que, con el tiempo, cambiaron su postura a favor de la opinién mayoritaria
de no gravar las regalias en la fuente®?.

Asi las cosas, conforme al modelo de convenio propuesto por OCDE®?, en 1964 la doctrina
mas autorizada declaraba que las regalias, en principio y sin perjuicio de la regla de la
asignacion del derecho a un establecimiento permanente, deben ser gravadas exclusivamente
en el pais de la residencia, mientras que en el pais de la fuente el desembolso debia ser un
gasto, salvo en el caso de las cuantias que, previo examen de los hechos, fueran calificadas
como excesivas®®.

Luego, la mencionada distribucion de la potestad tributaria, que beneficia a los paises de
la residencia, dio paso a un fendémeno particular, porque, sin sufrir el texto del articulo 12 del
Modelo de la OCDE alteraciones importantes, su interpretacion fue cambiando, lo que se
reflejo en los comentarios, que fueron dando cuenta del resultado de las negociaciones de los
paises miembros de la OCDE en relacion con el concepto de regalias, lo que dio paso a una
especie de contradiccion en el caso del Modelo de la ONU, porque los comentarios de la
OCDE fueron restringiendo el concepto debido a que limitaba la potestad de los paises fuente,
mientras que el Modelo de la ONU buscaba conceder mayor potestad a esas mismas
jurisdicciones recurriendo a los mismos conceptos®’.

Pasando a nuestro pais, una de las reservas a las que Chile adhirio en esta materia®®, en la
practica, implica una aproximacién al modelo de la ONU, que admite la imposicion limitada
de las regalias en el pais de la fuente, debiendo el pais de la residencia conceder el alivio de
la doble tributacion.

Esto tiene implicancias importantes porque, dependiendo de la aplicacion de las reglas de
calificaciéon que, como vimos, pueden ser normas internas de cada pais, podrd variar la
tributacion conforme al convenio, dependiendo si se trata de una regalia, una ganancia de
capital, o un beneficio empresarial, lo que no ocurre cuando se sigue el modelo de la OCDE,
que en todos esos casos concede al pais de la residencia la potestad fiscal®’.

6. EL CONCEPTO DE REGALIAS EN LOS MODELOS DE CONVENIO

El articulo 12 del Modelo de 1a OCDE define las regalias como los “los pagos de cualquier
clase percibidos como contraprestacion por el uso, o por la cesion del uso, de derechos de
autor sobre obras literarias, artisticas o cientificas, incluidas las peliculas cinematograficas,
de patentes, marcas, disefios 0 modelos, planos, formulas o procedimientos secretos, o por
informacion relacionada con la experiencia adquirida en los campos industrial, comercial o
cientifico”. Por su parte, el Modelo de 1a ONU difiere de lo anterior al agregar los pagos por
el uso de equipos industriales, comerciales y cientificos al concepto de las regalias y hacer
una referencia expresa a la exhibicion de films y cintas empleadas en la difusion de radio y
television.

Como pudimos examinar previamente, en cada pais pueden ser diferentes las definiciones
de los elementos comprendidos dentro del concepto de regalias, por lo que, junto con las
definiciones de los convenios, tiene gran importancia la legislacion local®®.

1 SASSEVILLE (2018) pp. 98-101.

62 SASSEVILLE (2018) pp. 101-114.

53 Que es el organismo continuador de la Organizacion para la Cooperacion Econémica Europea.
64 BUHLER (1968) pp. 169-170.

5 MARTIN JIMENEZ (2018) pp. 123-124.

% OCDE (2019) p. 290.

% BROW (2018) pp. 161-182.

58 ROHATGI (2008) pp. 477-478.
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La ley fiscal chilena no define derecho de autor, marcas, derechos conexos, secretos
industriales, por lo que, conforme a las reglas generales®®, por lo que se debe buscar la
definicion de estos conceptos en el derecho comun aplicable al caso, que son las leyes que
regulan el derecho de autor, la propiedad intelectual y las nuevas variedades vegetales.

Sin embargo, la ley comun tampoco define algunos conceptos fundamentales, como el de
autor. Por ello, la definicion doctrinal ha sido generalmente aceptada, de manera que se
entiende que lo es quien de manera directa realiza la actividad tendiente a elaborar la obra
protegida’. La Ley sobre Propiedad Intelectual tampoco define qué se entiende en general
por obra y, en la mayoria de los casos, tampoco se definen los conceptos particulares de ella.

Existe, un caso curioso en el articulo 59 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por lo menos
para quienes no estén familiarizados con los frecuentes errores de las leyes impositivas, entre
los que es comun el concurso de normas’!. En dicha disposicion se establece qué debe
entenderse por programa computacional, pero sin que el concepto difiera del previsto en el
derecho comiin. Luego, como si este concurso de normas fuera insuficiente, el articulo
comentado sefiala expresamente que se entenderd por programa computacional aquel
concepto previsto en la Ley sobre Propiedad Intelectual’?, lo que vuelve inatil la definicion
tributaria especial previa. De esta manera, en un Unico articulo, el legislador ocasiona un
concurso aparente de normas. Aparente porque en seguida se resuelve en contra de lo que ¢l
mismo articulo dispuso. Es decir, el articulo 59 de la Ley sobre Impuesto a la Renta tiene el
curioso mérito de establecer una definicion, pero con el expreso proposito de que ella no sea
utilizada.

Ahora, la unica variacién de la norma tributaria respecto de la definicion del derecho
comun es, en rigor, accesoria, ya que se refiere a los soportes. Sin embargo, la referencia que
hace a los “soportes intangibles” es una imprecision, debido a que siempre la copia de la obra
protegida necesita de un soporte fisico’?, que puede ser el servidor de un tercero situado en
cualquier parte del mundo. Esto, coloquialmente es llamado “en la nube”, no implica que la
copia carezca de materialidad, sino que, para acceder a la misma, se requiere del servicio de
respaldo que llaman “nube”, que no es algo distinto de acceder a servidores ajenos en los que
se encuentra ubicada la copia’.

La tradicion cléasica suponia un parlamento letrado’, por lo que se nos ensefiaba que el
legislador no obra sin un motivo’®, asi que esta deficiente técnica legislativa resulta
perturbadora e inclusive puede inducir a cometer errores al tratar de dar un sentido que no
haga inttiles estas normas. Por lo mismo, advertimos que ellas no son mas que otra muestra’’
de la llamada miseria del derecho tributario’, que hace mucho tiempo fue identificada por
la doctrina extranjera, la cual sefiald que “no debe ponerse demasiado peso en el texto de las
leyes impositivas. Estas leyes han sido realizadas frecuentemente de forma precipitada y, por
tanto, sin retocar”’”?. En Chile, los errores cometidos al redactar leyes sobre impuestos son
demasiado recurrentes®®. La doctrina ha sefialado estas deficiencias, por ejemplo, haciendo

% Conforme a lo dispuesto en el articulo 2 del Codigo Tributario.

70 ALTAMIRANO SANTIBANEZ (2019) p. 11.

"I CANTUARIAS RUBIO et al. (2021) pp. 157-171.

2 Que se encuentra en la letra t) del articulo 5 de la de la Ley N° 17.336, de 1970.

> KOEPSELL y SMITH (2014) pp. 222-235.

™ HERR (2020) pp. 2-5.

7> Inicialmente, sobrevaloraba las capacidades de los parlamentarios, mientras hacia lo contrario
respecto de los jueces. ALFONSO (1892) pp. 4-5.

7 Aquel aforismo invitaba a los intérpretes a investigar la historia del establecimiento de las normas
correspondientes. CLARO SOLAR (1942) Tomo I p. 123.

77 CANTUARIAS RUBIO et al. (2021) pp. 157-171.

8 Expresion acufiada por Kruse. KRUSE (1978) p. 182.

7 KRUSE (1978) p. 182.

%0 MASSONE PARODI (2013) Tomo I pp. 201-204, VERGARA QUEZADA (2016a) pp. 225-229 y
VERGARA QUEZADA (2016b) pp. 113-132.
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presente la deuda del legislador con los principios superiores de la tributacion®' y la
desjuridizacion del derecho tributario®2.

Volviendo al tema analizado, en contraste con la extensa variedad de obras protegidas por
la Ley sobre Propiedad Intelectual, la Ley sobre Propiedad Industrial resguarda una menor
cantidad de privilegios industriales, a saber, marcas, invenciones, modelos de utilidad,
dibujos y disefios industriales, esquemas de trazados o topografia de circuitos integrados e
indicaciones geograficas y denominaciones de origen.

A diferencia de las obras protegidas por la Ley sobre Propiedad Intelectual, los privilegios
industriales requieren de un acto oficial que, previa acreditacion del cumplimiento de los
requisitos que procedan, los concede. Lo mismo ocurre con los derechos de los obtentores de
nuevas variedades vegetales®’. Hasta cierto punto, esto hace que en estos casos sean menos
relevante las definiciones, debido a que, al menos se deberd demostrar que existe una
solicitud para que la causa del pago sea el respectivo privilegio industrial®.

En el Modelo de convenio de la OCDE, el articulo 12 contempla la tributacion exclusiva
de las regalias en el pais del domicilio del beneficiario efectivo de ellas. Chile, acercandose
en esto al modelo de la ONU®, se reservo el derecho a gravar en el pais de la fuente las
regalias®®, por lo que los convenios suscritos por nuestro pais comparten la potestad
impositiva, limitando la tasa del impuesto de retencion aplicable en la jurisdiccion de la
fuente.

Otra reserva interesante que hizo Chile es poder aplicar la norma sobre regalias a equipos
industriales, comerciales o cientificos®’. Bajo la ley fiscal nacional de 1964 se consideraba
que los pagos por ese tipo se podian clasificar como regalias®®. Hoy se califican como un
arrendamiento para efectos de la ley interna, y la calificacion como regalia para efectos de
los convenios solamente distribuye la potestad fiscal entre los paises signatarios y limita la
tasa maxima aplicable por la ley interna. Es decir, la aplicacién de un convenio no cambia la
calificacion de la renta para efectos de la ley interna.

Sobre el concepto de regalias, es posible encontrar pronunciamientos, como el emitido en
el caso del convenio con Espafia, respecto del que se dijo que esa expresion “es mas amplia
que la del Modelo OCDE, los comentarios a tal Modelo pueden servir, en algunos aspectos,
de ilustracion respecto de la aplicacion de la norma™®®. De manera similar, la Administracion
indico que “el Articulo 12(3) del Convenio con China, fue redactada intencionalmente por
los Estados Contratantes de una manera mas amplia que la norma del Modelo OCDE
precisamente con la finalidad de extender el ambito de aplicacion del Articulo sobre regalias
en el Convenio™.

Si bien es verdad que es necesario revisar cada convenio en particular para poder
determinar cudl de los modelos sirvi6 de base a la negociacion, y en cada acuerdo pueden
existir diferencias producto de las negociaciones, en muchos casos, los materiales
preparatorios establecen lo mismo, sin embargo, como veremos, la Administraciéon nacional
se aparta de ellos.

81 VILLAMAN RODRIGUEZ (2017) pp. 37-47.

%2 SELAME MARCHANT (2022) pp. 143-152. Una critica similar es recogida de la doctrina extranjera
por Javier Tapia. TAPIA C. (2005) pp. 331-332.

%3 Regulados por la Ley N° 19.342, de 1994.

8 El SII ha reconocido que las solicitudes de patentes tienen el mismo tratamiento fiscal que una
patente concedida. Oficio SII N° 2.832, de 1997.

85 LANG (2013) p. 106.

% OCDE (2019) p. 290.

7 OCDE (2019) p.290.

% En esa época, coloquialmente llamados devices. ECHEVERRIA PEREZ (1969) p. 62.

% Oficio SII N° 2.887, de 2012.

% Oficio SII N° 124, de 2018.
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7. CONTRATOS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL EN CHILE

Como hemos adelantado, uno de los problemas que existe para poder efectuar la
calificacion de las rentas provenientes de los contratos relacionados con propiedad intelectual
e industrial conforme a los convenios, es que ellas son el fruto de negociaciones entre los
miembros de la OCDE, ocurridas en diferentes momentos, que han llegado a resultados
disimiles, sin que exista un patrén uniforme que permita establecer pardmetros aplicables a
todos los casos, siendo el resultado de estos acuerdos expresados en los comentarios en vez
de modificar el texto del modelo®!.

Por eso, veremos que en ocasiones sera determinante la proteccion expresa de las leyes
internas sobre derechos de autor o propiedad industrial, mientras que en otros casos primaran
circunstancias mas bien practicas, como la imposibilidad que existié en su momento para
retener impuestos cuando, tras el pago de una licencia, las obras protegidas eran descargadas,
es decir, copiadas en los artefactos de los consumidores mediante las comunicaciones
automatizadas que permite la internet.

A lo dicho se suma que los modelos no delimitan de manera clara los contornos del
articulo 12, que se refiere a las regalias, lo que hace dificil establecer cudndo se aplica esa
disposicion y cuando proceden los articulos que rigen las ganancias de capital y los beneficios
empresariales, lo que vuelve muy importante a los comentarios.

Entonces, debido a que estas reglas se alejan de un orden sistematico, nos obligan a
analizar los diversos acuerdos internacionales que las crearon que, lamentablemente, carecen
de fundamentos consistentes o, al menos, no existen en ellos estandares uniformes que
permitan una clasificacion logica de cada relacion juridica, y los criterios de calificacion
solamente son apreciados al leer los comentarios a los modelos de convenios.

Por lo mismo, cuando las normas acordadas entre Chile y sus contrapartes se desvian de
los modelos que Chile declara seguir, resulta mas necesario aiin conocer de antemano cuales
fueron los elementos que, en cada convenio, se usaron para calificar una prestacion como
regalia, servicio, ganancias de capital o beneficio empresarial.

Luego, ciertamente no ayuda que, al leer las respuestas que la autoridad debe dar a las
preguntas que hacen los particulares, los propios consultantes digan, por ejemplo, que se
dedican a vender licencias, lo que es tan preciso como sostener que se arriendan
compraventas.

Respecto del derecho de autor, se ha destacado que, por un lado, en diferentes
jurisdicciones no es inusual que contratos como el de edicion, representacion, produccion
audiovisual o cinematografica e inclusion en fonogramas tengan regulaciones especificas
que, por supuesto, presentaran variaciones de pais en pais y, por otro lado, en materia de
licencias y cesiones del derecho de autor existen dos grandes tendencias —que no
necesariamente estaran asociadas a la tradicion de cada jurisdiccion— y, en algunos paises,
no admitiria la enajenacion, por lo que su equivalente seria estructurado bajo la forma de
licencias, mientras que en otros la cesion es admitida, lo que implica el cambio en la
titularidad del derecho®?. Chile resolvio este problema siguiendo la teoria que separa el
derecho moral del autor de la titularidad del derecho patrimonial, lo que permite las cesiones
de este ultimo, mientras el primero se mantiene firme en cabeza del autor®.

En nuestro pais, la regulacion legal de los contratos sobre propiedad intelectual es bastante
tenue, en consecuencia, si en los acuerdos sobre estas materias algo no ha sido normado por
las partes o por la ley especial aplicable en cada caso, se debe recurrir al derecho coman®*.
Por lo mismo, la libertad contractual serd de gran importancia en los diferentes acuerdos
sobre privilegios industriales, derechos de autor y derechos conexos.

Asi, la Ley sobre Propiedad Intelectual no contempla una normativa general aplicable a
la contratacion relacionada con el derecho de autor, y en ella podemos encontrar solamente

! MARTIN JIMENEZ (2018) pp. 121-134.

92 LARREA RICHERAND (1992) pp. 209-230.

% ALTAMIRANO SANTIBANEZ (2019) pp. 12-15.
% HERRERA SIERPE (2008) p. 386.
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dos acuerdos tipo normados en detalle, a saber, el contrato de edicion® y el de
representacion’®.

No esta de mas sefialar que la ley regula algunos aspectos puntuales de ciertas relaciones
juridicas, como ocurre en el caso de la creacion de obras aportadas por el personal sujeto a
contrato de trabajo con una empresa periodistica’’, del contrato celebrado entre los autores
de la obra cinematografica y el productor”®, y los acuerdos relacionados con las fotografias®.
Pero todas estas normas se refieren a aspectos delimitados de esas relaciones juridicas.

Asi las cosas, en el derecho de autor, las cesiones y las licencias, que son los contratos
mas relevantes para nuestro estudio, reciben poca atencion del legislador, que se limita a
exigir ciertas solemnidades para cesiones, tanto de los derechos patrimoniales!'®® como de los
derechos conexos!'®!, y en el caso de las licencias de derechos de autor y derechos conexos!'%?,
solamente requiere que quien la otorga precise el ambito de la autorizacion que se concede!?,
pero no existe una normativa positiva especial que actiie de manera supletoria de la voluntad
de las partes.

De la misma forma, al examinar las reglas sobre propiedad industrial, podemos apreciar
que el legislador tampoco se ocupa en detalle de la cesion, que es el acto que implica la
enajenacion del privilegio industrial'®, ni de la licencia, que no supone la transferencia de
él'%, Asi, la ley solamente requiere que consten por “instrumento privado suscrito ante
notario y se anotaran en extracto al margen del registro respectivo”!%, sin perjuicio de las
normas que hacen oponibles las transferencias de dominio y las licencias de uso concedidas
a terceros!” con la inscripcion.

Dicho todo lo anterior, parece relevante que, para efectos de la calificacion que se debe
hacer conforme a las normas de cada convenio, tengamos a la vista las particularidades de
estos acuerdos segun las disposiciones de la ley chilena.

% El contrato de edicion es aquel celebrado entre un autor y una editorial. Esta regulado en el Capitulo
VI (arts. 48 al 55) del Titulo I de la Ley N° 17.336, de 1970.

% No confundir el contrato de representacion, que es el que celebra el autor con el empresario teatral
que organiza la representacion de la obra ante el publico, que esta regulado en el Capitulo VII (arts.
56 al 64) del Titulo I de la Ley N° 17.336, de 1970, con la representacion que puede acompaiiar al
contrato de mandato que, normalmente, tendra el agente que representa a un artista o a un autor en
las negociaciones con sus contrapartes.

97 Art. 24 N° 1 de la Ley N° 17.336, de 1970.

% Arts. 29 al 33 de la Ley N° 17.336, de 1970.

99 Art. 34 de la Ley N° 17.336, de 1970.

1% Estan reguladas en el Capitulo I (art. 73 y74) del Titulo IV de la Ley N° 17.336, de 1970.

101 Conforme a lo dispuesto en los articulos 71 al 73 de la Ley N° 17.336, de 1970, son aplicables las
reglas sobre transferencias del derecho de autor.

12 E] contrato de licencia es un innominado en nuestro derecho. LARRAGUIBEL ZAVALA (1979) p.
110, PAIVA HANTKE (1991) p. 94 y SANDOVAL LOPEZ (2020) Tomo XII Vol. 2 p. 637.

103 Articulo 20 inciso segundo de la Ley N° 17.336, de 1970.

1% La ley se refiere a privilegios industriales para referirse a los titulos de protecciéon contemplados
en ella, evitando de esta forma tener que reiterar que las normas comprenden a cada uno de ellos.
GARCIA-HUIDOBRO AMUNATEGUI (1992) p. 125.

195 CORTES ROSSO (2012) p. 56.

106 Art. 14 inciso primero de la Ley N° 19.039, de 1991.

197 Art. 18 bis D de la Ley N° 19.039, de 1991
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7.1. LICENCIAS

Si es posible definir el contrato de licencia, también llamado royalty o regalial®®, diriamos
que es un acuerdo por medio del cual una parte, que recibe el nombre de licenciante, sin
transferir la titularidad del derecho respectivo'?’, autoriza a otra, llamada licenciataria''?, para
usar o explotar un privilegio industrial, una obra protegida por el derecho de autor o un
conocimiento secreto resguardado por el derecho, para que el licenciatario pueda ejercer los
derechos concedidos dentro del alcance territorial y temporal estipulado en el contrato,
normalmente a cambio de un pago, que recibe el nombre de regalia.

En este punto, es necesario resaltar que en las licencias se reconoce dominio ajeno sobre
el derecho patrimonial, el derecho conexo o el privilegio industrial. Esa es una diferencia
esencial con las cesiones, que conceden la titularidad al cesionario, que no reconoce dominio
ajeno respecto del derecho que le ha sido cedido. Historicamente, esta asociacion de las
licencias al uso de algo ajeno llevd a muchos autores a asimilar las regalias a los
arrendamientos'!!. Esto, si bien es muy impreciso, es util para ilustrar la diferencia entre
licencias y cesiones.

También vale la pena advertir que el término regalia es usado en la Ley sobre Impuesto a
la Renta en mas de un sentido, por lo que dicha palabra podra coincidir con la definicion de
licencia, pero también se podra referir a una forma de determinar el precio de un contrato,
normalmente relacionado con propiedad intelectual e incluso respecto de nuevas tecnologias
en general'!2,

Pasando a las caracteristicas de la licencia, se trata de un contrato principal''®, con
caracteristicas especificas que lo diferencian de otros acuerdos, lo que es de gran importancia
porque, como lo ha constatado la doctrina, en nuestro medio se suele emplear un lenguaje
muy precario al referirse a estos contratos y, muchas veces, se recurre a términos propios del
contrato de arriendo o de venta''4, a pesar de que, asimilar de manera incorrecta el contrato
de licencia al de compraventa, es un error que provoca gran confusion, porque las licencias
no transfieren el dominio del derecho patrimonial ni la titularidad del privilegio industrial'!>.
Tampoco existe venta en los contratos sobre conocimientos secretos, debido a que el
licenciante no pierde el conocimiento que revela a su contraparte!!6.

El segundo aspecto que nos interesa es que el objeto del acuerdo debe ser el uso o
explotacién de bienes intelectuales cuyo uso, sin una autorizaciéon de su titular, estd
sancionado por el derecho. En este punto, es importante recordar que los derechos de autor
se protegen sin la necesidad de un acto administrativo!!’. En cambio, los privilegios
industriales exigen que al menos exista una solicitud!'®, Por su parte, nuestra ley sanciona el
acceso no autorizado a los conocimientos secretos!!?, por lo que también estan protegidos,
pero, a diferencia de los derechos que conceden las patentes, si alguien desarrolla en paralelo
el mismo conocimiento técnico, sin acceder al secreto del otro, no existe una accion para
impedir que se utilice en un proceso industrial o comercial'2’.

1% PUELMA ACCORSI (2002) p. 120.

199 Si se transfiere, en todo o en parte, la titularidad del derecho correspondiente, estamos en presencia
de una cesion.

"% También se utiliza el término licenciado, pero hemos preferido el de licenciatario empleado de
manera mas reciente por la doctrina nacional. SANDOVAL LOPEZ (2020) Tomo XII Vol. 2 pp. 635-
636 y 644 y LARRAGUIBEL ZAVALA (1979) p. 112.

"' TADMORE (2008) p. 120.

"2 VERGARA QUEZADA (2019) pp. 69-72 y BUITRAGO y FORCADA (2011) Vol. IV pp. 128-129.

13 SANDOVAL LOPEZ (2020) Tomo XII Vol. 2 p. 637.

4 ALTAMIRANO SANTIBANEZ (2019) pp. 7-27.

15 PATVA HANTKE (1991) p. 93 y SANDOVAL LOPEZ (2020) Tomo XII Vol. 2 p. 636.

16 LARRAGUIBEL ZAVALA (1979) pp. 88-90.

"7 Art. 1 de la Ley N° 17.336, de 1970.

18 Art. 2 de la Ley N° 19.039, de 1991.

19 Arts. 86 al 88 de la Ley N° 19.039, de 1991.

120 CORTES ROSSO (2012) pp. 73-74.
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En nuestro derecho, también es posible encontrar casos como el derecho a la propia
imagen, que no estan comprendidos por estas normas, pero tienen una proteccién en nuestro
sistema juridico!?!. Respecto de ellos, la administracion fiscal, con cierta confusion respecto
del uso de nombres de personas en las marcas, ha considerado que aplica el mismo régimen
tributario que a ellas'?2,

Las formas de uso de los privilegios industriales y de las obras protegidas por el derecho
de autor son practicamente infinitas, por lo que la manera en la que se emplean dependera de
lo acordado en cada contrato, por lo mismo, ellas no deberian ser parte de la definicion!?.
Sin perjuicio de ello, las formas de uso dan cuenta del aspecto prototipico de la propiedad
intelectual, que permiten a otro hacer copias o reproducciones de la obra protegida. Estas
reproducciones pueden estar presentes en un proceso industrial o en uno doméstico, como
puede ocurrir con las impresoras en tres dimensiones, sin que eso altere el aspecto prototipico
mencionado.

Varios aspectos de las licencias no son relevantes para su calificacion juridica para efectos
de nuestro estudio. Asi, por ejemplo, el tipo de pago no altera la calificacion del contrato,
pudiendo incluso ser gratuita la autorizacion de uso o explotacion'?*. Cuando la licencia es
onerosa, la regalia puede corresponder a un porcentaje de las ventas, a un porcentaje de la
utilidad, a un monto fijo, etcétera'?>, sin que ello altere la calificacion del acuerdo.
Obviamente, para otros aspectos tributarios estas particularidades pueden ser relevantes.

La licencia puede o no ser exclusiva, lo que dependera del acuerdo de las partes y del tipo
de obra y contrato si nada dicen. Asi, por ejemplo, las autorizaciones relativas a obras
literarias 0 musicales por regla general no son exclusivas'?6, como tampoco lo son las
autorizaciones para adaptaciones cinematograficas'?’, por lo que requieren un acuerdo
expreso de exclusividad, mientras que las obras encargadas por diarios y revistas a personas
no sujetas a contrato de trabajo son exclusivas para una primera edicion'?8,

Un aspecto relevante para efectos de establecer la tributacion, es el hecho que se conceda
al licenciatario el derecho a otorgar sub licencias!?’. Como dijimos, debido a que la regalia
puede consistir en un porcentaje de las ventas o de la utilidad que obtenga el licenciatario, es
fundamental analizar los derechos concedidos para separar esta figura de la de un mandatario
que puede, por ejemplo, cobrar por la intermediacion o por gestionar los pagos de las
licencias otorgadas a los usuarios de un programa computacional del que es titular una
empresa extranjera.

Otra clausula accidental que no altera la naturaleza de la licencia, es la reserva que hace
el licenciante del derecho de ejercer medidas de control de los productos que llevaran la
marca de la que es titular, y que ha autorizado usar en sus productos al licenciatario!°.

Por ultimo, es necesario resaltar que, en el derecho de autor, la licencia, a diferencia de la
cesion, no es un contrato solemne, disponiendo la ley que ella puede constar de “cualquier
forma”!3!, lo que facilita la concesién masiva de las licencias de uso de programas
computacionales, que seria imposible si se requirieran solemnidades!*?.

2l NOGUEIRA ALCALA (2007) p. 245-285.

122 Oficio SIT N° 1.382, de 2016.

2 La definicion de Bitran y Escudero recurria en parte al uso de los privilegios industriales.
LARRAGUIBEL ZAVALA (1979) p. 73.

124 SANDOVAL LOPEZ (2020) Tomo XII Vol. 2 p. 640.

125 LARRAGUIBEL ZAVALA (1979) p. 74.

126 Art. 22 de la Ley N° 17.336, de 1970.

127 Art. 29 inciso 2° de la Ley N° 17.336, de 1970.

128 Art. 24 letra 1) N° 2 de la Ley N° 17.336, de 1970.

12 LARRAGUIBEL ZAVALA (1979) pp. 115-116.

130 LARRAGUIBEL ZAVALA (1979) pp. 110-111.

! Inciso primero del articulo 20 de la Ley N° 17.336, de 1970
132 HERRERA SIERPE (2008) pp. 395-396.
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En contraste, en el caso de la propiedad industrial, la ley exige solemnidades a las
licencias'??, 1o que, potencialmente, podria resultar en una traba para la correcta explotacion
masiva de los privilegios industriales relacionados con la impresion en tres dimensiones.

7.2.CESIONES
Las cesiones, que son contratos menos frecuentes,'** implican la transferencia de la
titularidad del privilegio industrial'*>, del derecho patrimonial'*® o del derecho conexo!*”. En
el caso del derecho de autor, el cesionario es llamado titular secundario!38, mientras que en
la propiedad industrial no se hace ninguna distincion nominal respecto del adquirente de un
titulo o privilegio ajeno'*.

El desafio que presentan las cesiones es que, por regla general'*’, pueden existir cesiones
parciales, limitadas en un ambito tanto temporal como territorial y, ademds, puede no
comprender todos los derechos y facultades que confiere la titularidad de la patente o derecho
patrimonial o conexo correspondiente!*!.

Es decir, como lo ha anotado la doctrina, las cesiones, especialmente en el caso del
derecho de autor'*?, pueden no ser absolutas, lo que ocurrira cuando contemplen limitaciones
temporales, territoriales, o restrinjan los derechos y facultades que se transfieren. Esto
implica que el titular original puede recuperar los derechos parcialmente cedidos con el solo
cumplimiento del plazo, o puede seguir ejerciéndolos fuera del territorio o del &mbito cedido.

Asi, por ejemplo, se puede ceder el derecho patrimonial sobre un programa
computacional, pero la cesion puede estar restringida al territorio de la Republica de Chile y
limitado a un plazo de cinco afios. A lo que se podria agregar que se excluya el derecho de
autorizar adaptaciones y otras obras derivadas del programa computacional. Esto implica que
el titular original mantiene el derecho para autorizar obras derivadas y que al cumplirse el
plazo recupera el derecho cedido.

Por ultimo, es necesario agregar que las cesiones, tanto del derecho patrimonial como de
los privilegios industriales, son actos solemnes.

Establecidos los aspectos de estos acuerdos que para nuestro estudio son relevantes,
debemos pasar a analizar la tributacion de ellos.

133 CORTES ROSSO (2012) pp. 56-58.

34 En Chile, durante un afio cualquiera, se pueden solicitar unas 3.000 patentes y e inscribir unas
13.000 obras. En contraste, las cesiones son contratos de menor ocurrencia, y del derecho patrimonial
de autor se registraron a penas 487 cesiones el 2018, mientras que el 2019 se registraron 221 y 167
constan el afio 2020. En el caso de las patentes, el afio 2018 se registraron a penas 6, mientras que el
2019 aumentaron a 287 y el 2020 constan 115 cesiones. Oficio Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural N° 65, de 2021 y Oficio Instituto Nacional de Propiedad Industrial N° 37, de 2020.

135 Art. 14 de la Ley N° 19.039, de 1991.

136 El derecho patrimonial es “susceptible de ser transmitido a titulo universal por testamento o
abintestato, a titulo singular o legado, de adjudicarse al conyuge sobreviviente en la liquidacion de la
sociedad conyugal o particion de herencia, y de cederse o transferirse en vida del autor”.
LARRAGUIBEL ZAVALA (1979) p. 29.

137 Igualmente es susceptible de cesion conforme a lo dispuesto en el art. 73 de la Ley N° 17.336, de
1970.

138 Art. 7 de la Ley N° 17.336, de 1970.

139 CORTES ROSSO (2012) pp. 55-58.

140 No se admiten las transmisiones parciales de los elementos que componen una marca. Art. 14 de
la Ley N° 19.039, de 1991. GARCIA-HUIDOBRO AMUNATEGUI (1992) pp. 130-131.

11 Arts. 17y 73 de la Ley N° 17.336, de 1970 y el art. 14 de la Ley No 19.039, de 1991 y HERRERA
SIERPE (2012) p. 182.

142 ALTAMIRANO SANTIBANEZ (2019) pp. 19-20.
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8. LA TRIBUTACION EN CHILE DE LAS REGALIAS

Para contextualizar los efectos de los convenios sobre doble tributacion, que distribuyen
la potestad fiscal entre las naciones y comprometen restricciones de las tasas aplicables, es
necesario, aunque sea de manera sumaria!*®, explicar la tributacion de regalias pagadas al
exterior desde Chile.

Entonces, es posible indicar que la regla general es que las regalias pagadas por
contribuyentes nacionales a quienes no son residentes ni estan domiciliados en Chile, quedan
afectas al impuesto adicional con una tasa del 30%, que afecta los pagos por el “uso, goce o
explotaciéon de marcas, patentes, formulas y otras prestaciones similares”, como reza el
articulo 59 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. La enumeracion transcrita se refiere
solamente a privilegios industriales, por lo que la expresion “otras prestaciones similares”
comprenderia tanto los derechos de autor y derechos conexos que no se beneficien con una
tasa preferencial, como aquellos conceptos no previstos expresamente en leyes especiales,
pero que son protegidos por el derecho nacional y pueden ser considerados similares, como
la explotacion de la propia imagen',

Luego, el mismo articulo reduce la tasa a un 15% en el caso de ciertos privilegios
industriales y el derecho de los obtentores de nuevas variedades vegetales, en particular al
“uso, goce o explotacion de patentes de invencion, de modelos de utilidad, de dibujos y
disefios industriales, de esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados, y de
nuevas variedades vegetales”.

El comentado articulo deja exentos a los programas computacionales!*® que califica como
estandar, que son aquellos cuya licencia solamente permite modificaciones para habilitarlo
para su uso'*®. En los demas casos la tasa aplicable es del 15%, sin perjuicio de que ella
vuelve al 30% —misma tasa de la regla general— si el beneficiario del pago reside en una
jurisdiccidn que tenga un régimen fiscal preferencial.

En el caso de las obras cinematograficas u otras similares destinadas a la exhibicion en
cine o television, la tasa aplicable es del 20%'%7.

Por su parte, los pagos por derechos de edicioén o autor de libros se gravan con una tasa
que asciende al 15%!4%.

Respecto de la base imponible, la regla general es que no se admiten deducciones. Es
decir, se aplican estas tasas sobre una base bruta. Encontramos la excepcion en el cobro que
por ley pueden hacer las entidades de gestion colectiva del derecho de autor, en cuyo caso el
Servicio de Impuestos Internos interpreté que la remuneracion de aquellas entidades no
constituye parte de la base afecta al impuesto adicional'#,

Vale la pena detenernos un momento para destacar que los términos uso, goce y
explotacion que aparecen en el articulo 59, en rigor, no comprenden la disposicion.

143 Respecto de los detalles de la propiedad industrial ver VERGARA QUEZADA (2019) pp. 58-91.

144 Tal como vimos antes al estudiar la integracion y las licencias.

145 Es importante tener presente que las normas sobre aduanas alteran algunos de estos conceptos,
como ocurre en el caso de los programas base y las importaciones asociadas a regalias. Oficio SII N°
432, de 2020, Circular SII N° 8, de 2007 y Decreto Supremo N° 997, de 2006.

146 Debido a que la definicion legal de la palabra estandar no coincide con su sentido natural y obvio,
incluso en SII se ha confundido, como ocurrié en el Oficio SII N° 1.449, de 2021, donde se usa el
sentido natural y obvio del referido término en el cuerpo del oficio, para luego precisar su significado
legal en una nota al pie de pagina.

47 En su momento se considerd relevante el medio a través del cual se respaldaban estas obras,
posicion que fue abandonada. Oficio SII N° 2.228, de 2017.

148 Si bien no lo dice asi la ley, conforme a las reglas del Codigo Civil esta disposiciéon se debe
interpretar conforme al contexto y la historia de la normativa que estableci6 esta tasa preferencial.
Circular SII N° 50, de 1993.

149 Oficio SII N°2.790, de 2009.
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Dicho lo anterior, si se trata de un privilegio industrial concedido por la autoridad local,
no parece aventurado concluir que se trata de la enajenacion de un bien situado en Chile!>°.

En cambio, si se trata de un derecho concedido fuera de Chile, la adquisicion del mismo
no da paso a una renta de fuente nacional para el enajenante. Lo mismo parece ser cierto
respecto del derecho patrimonial de autor cedido por un no domiciliado ni residente en
nuestro pais.

En los casos indicados en el parrafo anterior, no se deberia aplicar tributacion en Chile
por el hecho de que el adquirente sea un residente fiscal, de la misma manera que no se
aplican tributos a la adquisicion de bienes situados fuera del pais que eran propiedad de
extranjeros.

Ahora, la enajenacion de un privilegio industrial de un extranjero inscrito en Chile, no era
propiamente una renta, sino que era una ganancia de capital y, por lo mismo, ella no se
encontraba gravada por el articulo 60 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que limita su
ambito de aplicacion, precisamente, a los ingresos que se califican como renta!!.

Al respecto, dan cuenta los trabajos preliminares de la reforma de 1974, que ella buscaba
calificar como ingreso no constitutivo de renta la ganancia de capital obtenida en la
enajenacion del derecho patrimonial o del privilegio industrial cuando ello era efectuado por
el inventor o el autor, para que en los demas casos fuera una renta de la primera categoria!>2.
Sin embargo, esa idea no prosperd y se mantuvo la redaccion que da a entender que es un
ingreso no renta, que luego se precisaba alcanzaba exclusivamente al reajuste del costo,
aplicandose al resto el impuesto de primera categoria en caracter de unico, lo que implico
una “parcial supervivencia del llamado impuesto sobre «ganancias de capital»”!>3,

El 2014, se modificé esta regulacion, derogandose el impuesto de primera categoria en
carécter de unico a la renta, pasando la ganancia de capital que obtienen el autor o el inventor
a ser un ingreso no constitutivo de renta, pero limitdndose a los ingresos de fuente nacional
obtenidos por contribuyentes que no determinen su resultado del impuesto de primera
categoria seglin renta efectiva, que enajenan a un no relacionado!>4.

El afio 2020, se restringieron estas normas, limitandose a los ingresos obtenidos por
personas naturales!>?.

9. LAS OPINIONES DEL SII SOBRE EL ART. 12 DE LOS CONVENIOS

Pasemos ahora a revisar las principales opiniones del SII respecto de las regalias que
permitan iluminar las complejidades que surgen en esta materia.

9.1. El uso del concepto contable de intangibles

Si queremos emplear un concepto juridico para describir obras e invenciones protegidas
por nuestra ley, es posible recurrir a la doctrina mas autorizada, que ha llamado cosas
intelectuales a las producciones del talento o el ingenio'>. Emplear una expresion que
comprenda a todas las especies del género permite distinguir las obras e invenciones
protegidas por las normas sobre derechos de autor, propiedad intelectual y derechos de los
obtentores de nuevas variedades vegetales, de los derechos y privilegios concedidos sobre
las mismas. Es decir, permite comprender que existe una cosa intelectual protegida mediante
derechos y privilegios.

Por su parte, el concepto de activo intangible, que proviene del mundo financiero, no da
cuenta exactamente de la realidad anterior, debido a que intenta comprender factores de
produccion no tradicionales, que van desde conceptos que parecen ser extremadamente

130 Por aplicacién del articulo 108 del Cédigo de Derecho Internacional Privado.

151 Manual del SII Suplemento 6(14)-8, de 1966 y PIEDRABUENA RICHARD (1970) pp. 79 y 83.
152 Ministerio de Hacienda (1977) p. 68.

'35 RENCORET BRAVO (1975) p. 59.

154 Ley N° 20.780, de 2014, Ley N° 20.899, de 2016 y Circular SII N° 44, de 2016.

155 Art. 2 N°9 letra d) numeral i de la Ley N° 21.210, de 2020.

156 GuzMAN BRITO (2005) pp. 53-81.
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difusos, como las habilidades, las estructuras, procesos y culturas organizacionales!®’, hasta
otros que son mas concretos, como las patentes y las marcas, los derechos de autor, las listas
de correos, contratos de exclusividad, acuerdos de regalias, trabajos en desarrollo, disefios,
entre otros'>8,

Actualmente, de todos esos activos intangibles, solamente se registran en la contabilidad
los que cumplen ciertos requisitos, que podemos resumir en identificabilidad, control sobre
el recurso en cuestion y existencia de beneficios econdmicos futuros!™.

Es relevante lo indicado, porque existen diferencias ostensibles entre estos conceptos
contables y nuestras normas fiscales. Asi, por ejemplo, para las reglas contables y financieras
es suficiente el control sobre el activo para que sea contabilizado, mientras que nuestras
normas fiscales exigen el dominio sobre el mismo!®’.

Dicho lo anterior, debemos poner atencidon a convenios como el celebrado con Espafia,
sobre el cual la administracion chilena ha senalado que el articulo 12(3) habria sido redactado
intencionalmente de una manera mas amplia que la norma respectiva del Modelo de la
OCDE, con la finalidad de extender el concepto de regalias a pagos por el uso, o del derecho
a uso, de bienes intangibles que compartan una o mas caracteristicas en comun con aquellos
expresamente mencionados en la misma norma.

En concreto, la Administracion sostuvo que “debe entenderse que el Articulo 12(3)
incluye los pagos por el uso, o derecho de uso, de cualquier bien intangible o inmaterial que
en virtud del intelecto humano sea susceptible de apreciacion pecuniaria y cuyo uso se puede
ceder a cambio de una cantidad que las partes convengan, cualquiera que sea su forma de
calculo o periodicidad. Algunos ejemplos de intangibles cubiertos por la norma han sido
mencionados en el Oficio 2.494 de 2016: derechos de obtentores de nuevas variedades
vegetales, derechos de imagen, nombres u otros atributos de la personalidad y el derecho a
beneficiarse de la clientela y la ubicacion de un establecimiento comercial («derecho de
llaves»)”161,

Como se puede apreciar, en ese caso se calificarian como regalias conceptos que van mas
alla de aquellos elementos que son asimilables a los derechos de autor y los privilegios de
los inventores, como es el caso del derecho de llaves. También se debe recordar que esa
calificacion solamente aplica para los efectos del respectivo convenio, es decir, sirve para
distribuir la potestad fiscal entre los paises, establecer limites en las tasas y disponer la
acreditacion de impuestos pagados, pero no altera la tributacion interna.

9.2. Contratos de regalias mineras celebrados entre privados

Teniendo en cuenta lo explicado en el parrafo anterior, vale la pena dedicar unas lineas a
los acuerdos sobre regalias mineras en los que no esta involucrado el Estado, es decir, en
aquellos que son acordados por privados.

En la industria de la mineria existen pactos de regalias celebrados entre privados, los que
tienen una infinidad de particularidades y complicaciones propias de una materia altamente
especializada'®?, lo que ha llevado a la creacion de diversos modelos para tratar de facilitar
estas complejas contrataciones!®. Si es posible plantear una definicion de este tipo de
contratos, al menos en su forma mas simple, diriamos que en ellos se establece que el duefio
de la propiedad minera tendra derecho a recibir un pago en dinero o a recibir una porcion de
los minerales extraidos de parte de quien opera la mina.

Si bien en estos contratos se emplea el término regalia, ella no corresponde a la
remuneracion por el uso de una cosa intelectual, sino que seria una forma de remuneracion

157 BRYNJOLFSSON et al. (2002) p. 137.

138 LIN y TANG (2009) p. 679.

139 El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad adopté el afio 2001 la NIC 38, sobre activos
intangibles.

190 Oficio SII N° 2.588, de 1992.

11 Oficio SII N° 125, de 2018.

12 HARRIES (1996) pp. 354-381,

163 GRACE y BASSETT (2015) pp. 34-58.
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por explotar un recurso natural ajeno, por lo que la conclusion a la que llega el Servicio de
Impuestos Internos respecto de la calificacion de dichos llama la atencion.

Asi, considerando que, por un lado, nos referimos a acuerdos de privados respecto de la
extraccion de minerales y, por otro lado, las concesiones mineras no se rigen por las leyes
sobre derechos de autor ni sobre propiedad industrial, no parecen ser asimilables a las reglas
del derecho de autor o de la propiedad industrial a dichas normas, entre otros motivos, porque
los minerales de una pertenencia son finitos, de manera que no se trata de autorizaciones
respecto de cosas que tienen una capacidad prototipica, que la hace reproducibles con
independencia del titular de los correspondientes derechos y privilegios.

A pesar de ello, la administracion fiscal nacional ha sostenido de manera reiterada que
bajo el convenio con el Reino Unido “el pago por el derecho de uso de una concesiéon minera
dentro del concepto amplio de regalia del parrafo 3 del articulo 12 del Convenio, siempre y
cuando el pago sea por el derecho de uso de este intangible y, en consecuencia, no implique
una transferencia de la propiedad sobre dicho intangible™!%4,

9.3. Compilaciones y transmisiones de obras ajenas

En este punto, es necesario hacer presente que la Administracion fiscal nacional ha tenido
problemas para conceptualizar la proteccion que la Ley N° 17.336 hace de lo que, en rigor,
son recopilaciones o formas de exhibicion y difusion de obras ajenas.

El primer caso que da cuenta de lo dicho, corresponde a las bases de datos'®, por cuyo
acceso se paga una licencia!®®. En el segundo, encontramos la fijacion y la reproduccion de
emisiones de los organismos de radiodifusion y television'¢’.

Sobre las senales de television, si bien las interpretaciones de la autoridad concluyen que
se tratan de pagos efectuados en virtud de lo dispuesto en la Ley N°® 17.336, se llega a esa
conclusion por caminos un tanto tortuosos, en los que se asimila la reproduccion de senales
de television a las peliculas y otros medios audiovisuales, lo que, en rigor, es incorrecto,
debido a que las senales de television han sido expresamente protegidas por el derecho de
autor!®8, por lo que la retransmision de una sefial de television extranjera'® efectuada sin
autorizacion de su titular es una infraccion a la Ley sobre Propiedad Intelectual y, por lo
mismo, el pago por la licencia para efectuar la retransmision es una regalia.

En el caso de las bases de datos, desde que ellas se incorporaron entre las obras protegidas
por el derecho de autor!”?, el Servicio de Impuestos Internos ha sido vacilante. Asi, las llamo

164 Oficio SII N° 904, de 2023. En el mismo sentido Oficio SII N° 2.876, de 2019, que se fundaria en
lo sostenido en el Oficio SII N° 1.773, de 1999, que concluy6é que un contrato de net smelter return
seria un “activo intangible”.

195 Articulo 3 N° 17 de la Ley N° 17.336, de 1970.

1% Oficios SII N° 1.833, de 2016; N° 280, de 2010; N° 2.394, de 2008; N° 685, de 1985y N° 3.477,
de 2009.

17 Art. 69 de la Ley N° 17.336, de 1970.

18 Sin referirse al art. 69 de la N° 17.336, de 1970, aplicable al caso, el SII dijo que “del abanico de
obras protegidas por derechos de autor que la Ley N° 17.336, de 1970, reconoce, se encuentran
expresamente contemplados el derecho a emitir por television y distribuir obras audiovisuales
producidas por la television [Articulo 3(5) y (8); y Articulo 18 (a)(d) y (e) de la Ley N° 17.336, de
1970]. Cabe destacar, ademads, que algunas de las obras susceptibles de emitirse y distribuirse por
television, estan explicitamente mencionados en el Articulo 12(3) del Convenio con Espafia, como
las peliculas y otros medios de reproduccion de imagen y sonido”. Oficio SII N° 125, de 2018. Algo
similar ocurre en el Oficio SII N° 3.193, de 2019.

1 Respecto de la retransmision simultdnea de las sefiales abiertas de la television nacional se
presentan aspectos particulares que no es del caso analizar para efectos de nuestro estudio, mas que
para indicar que la ley tratd de resolver problemas que daban paso a litigios entre las empresas de
television abierta con los operadores de television por cable, creado la institucion de la retransmision
consentida, que fue intensamente discutida por el parlamento. EGEDA con VTR (2020), Television
Nacional de Chile y otro con VIR (2013) e Historia de la Ley N° 20.750 pp. 30, 146-149, 227, 309-
315, 328-339, 359, 364, 371-372, 382-388, 1911, 1912-1913, entre otras.

170 Ley N° 19.912, de 2003.
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servicios no licenciados!’!. En otra ocasion, correctamente, dijo estdn expresamente
protegidas'’2. También creyd que, si se trataba de una base de datos de libros, eran una
biblioteca digital'’. Recientemente ha dicho que son el acceso a bases de datos son servicios
digitales'’®. Previamente y posteriormente al cambio legal, afirmé que se trataba de
procesamiento automatico de datos'’>. Como se puede apreciar, esta multiplicidad de
opiniones puede provocar inseguridad juridica.

9.4. Licencias para la explotacion comercial de las obras

Sobre esta materia, existe una coincidencia entre lo que ha sostenido la administracion
fiscal nacional y lo indicado en los comentarios la Modelo de la OCDE, debido a que se
entiende por regalia el pago de licencias para explotar comercialmente las obras e
invenciones protegidas.

De esta manera, la autoridad, refiriéndose a las licencias para utilizar obras
cinematograficas, ha sefialado que, en vista de lo indicado en los referidos comentarios, los
“pagos constituyen una regalia si en ausencia de esa licencia adquirida se produciria una
violacion de la legislacion relativa a derechos de autor™!7°,

En el caso de pagos hechos por un residente en Chile un residente en Espafia por concepto
de derechos por la impresion, el Servicio de Impuestos Internos dijo que si el “material
técnico cuya propiedad intelectual pertenece a la sociedad espafiola™!”’, el pago se calificaba
como regalias. A eso agregd que, el solo hecho de que ambas sociedades fueran controladas
por una compaiiia italiana “no es razon suficiente para considerar que el referido beneficiario
efectivo tiene un establecimiento permanente en el Estado del que proceden los cdnones o
regalias”!’8,

9.5. Las importaciones de producticos asociados a una marca

El Servicio de Impuestos Internos consideré que en el caso del convenio celebrado con
Reino Unido un pago por “manufacturar productos; importar productos para venderlos en el
periodo que indica el contrato y usar la marca comercial del licenciador” correspondia a una
regalia, en particular, por el uso de una marca!”.

Si bien la manufactura y el uso de una marca corresponden a pagos por regalias conforme
a nuestro derecho, ello no es asi en el caso de un pago en el que se autorice a importar, debido
a que en nuestro sistema juridico aplica el agotamiento del derecho de marca!®?,

Lo anterior implica que seria necesario analizar el contenido del respectivo acuerdo para
poder calificarlo conforme a nuestro derecho, considerando que no es necesaria la
autorizacion del titular de la marca para importar bienes legitimamente producidos con ella
en el extranjero'8!,

9.6. Licencias de uso
Debido a la generalizacion del programa computacional como servicio, en el que el

usuario accede a una copia de la obra protegida situada en los servidores del licenciante, cada
vez es mas comun que las autorizaciones sobre programas computacionales se limiten al uso

! Oficio SII N° 1.833, de 2016.

172 Oficio SII N° 280, de 2010.

173 Oficio SII N° 2.394, de 2008.

174 Oficio SII N° 1.147, de 2023.

175 Oficios SII N° 685, de 1985 y N° 3.477, de 2009.
176 Oficio SII N° 219, de 2010.

77 Oficio SII N° 1.365, de 2022.

178 Oficio SII N° 1.365, de 2022.

179 Oficio SII N° 605, de 2015.

180 Ley N° 19.996, de 2005.

181 ALVAREZ ENRIQUEZ (2006) pp. 331-356.
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del mismo, sin que se permita acceso a los codigos fuente, que es lo que antiguamente
posibilitaba hacer modificaciones al programa licenciado sin una participacion necesaria del
titular, lo que en la practica implicaba la creacion de obras derivas!'®2. Considerando que estas
licencias de uso no se consideran regalias, a pesar de que, en rigor, ellas correspondan a
formas de explotacion de la propiedad intelectual, es importante destacar que, tanto para la
OCDE como para la ONU, las licencias que se limitan al uso son beneficios empresariales!®*.

En el caso del convenio con Reino Unido, el SII, ajustando su interpretacion a los
comentarios de la OCDE'* y de la ONU!'®, sefialo que, “si los derechos adquiridos, solo
permiten al adquirente el uso del programa y se le autoriza (por ley o licencia) por ejemplo,
copiarlo en el disco duro de un computador, lo que se cede en este caso es inherente a la
naturaleza del programa y constituye una operacion esencial en la utilizacion del mismo, pero
no se cede el derecho a explotar econdmicamente el programa. En este caso se estima que no
se estd en presencia de una regalia”!86.

Empleando el concepto de estandar de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que es
especial y no se condice con el sentido natural y obvio del término, sefiala que si “los derechos
que se transfieren estan limitados a aquellos necesarios para permitir el funcionamiento del
programa en las computadoras (copiarlo en el disco duro) para uso de una empresa, un
profesional o un particular pero la reproduccion o cualquier modificacion con cualquier otro
fin no esta autorizada y en especial no se permite su explotacion comercial, razon por la cual
los pagos que se efectien para adquirir ese producto deben tratarse como beneficios o
utilidades empresariales, regulados por el articulo 7 de cada convenio™!'®’.

Respecto del convenio celebrado con Irlanda, curiosamente estima que el protocolo
dispone una excepcion al articulo 12, y que por ello “los pagos recibidos en relacion con el
otorgamiento de derechos vinculados al derecho de autor de un programa computacional
estandarizado (los llamados (“shrink wrapped software”), limitados a aquellos necesarios
para permitir al usuario operar el programa, serdn tratados como beneficios empresariales
comprendidos en el articulo 77, tras eso agrega que esta regla “no le da el tratamiento de
rentas empresariales a todos los pagos por la cesion de derechos sobre programas
computacionales estandar, sino que lo limita solo a aquellos pagos necesarios para permitir
al usuario operar el programa”!88,

Luego, al pronunciarse respecto del convenio con Brasil, se aparta de la posicion anterior,
al indicar que “la cesion del uso de un derecho intangible que queda comprendido dentro de
la definicion de regalias contemplado en el articulo 12 del referido convenio, teniendo el
Estado de donde provienen las cantidades que se pagan, en este caso Chile, el derecho a
gravarlas con una tasa que no puede exceder de 15% del importe bruto pagado, cuando el
beneficiario efectivo de tales cantidades sea un residente del otro Estado. Sin embargo, por
tratarse un software estandar, como se explicé en la letra a) del numeral 2 anterior,
corresponderia aplicar la exencion prevista en el inciso primero, del articulo 59 de la LIR”!#,

Si bien, en la practica, el resultado finalmente es el mismo que el que se obtiene bajo la
interpretacion del convenio con Reino Unido, que se conforma con los comentarios de la
OCDE y de la ONU, ello solamente ocurre debido a que la ley interna no afecta esas partidas.
Es decir, bastaria que la ley interna cambiara para que quedara en evidencia un problema
respecto de la interpretacion de este convenio.

182 Eijemplos publicos de este tipo de acuerdos los podemos encontrar en el sitio de la Security and
Exchange Commission. SEC (Sin fecha a). y SEC (Sin fecha b).

183 OCDE (2019) pp. 282-283 y 284-285.

'8¢ OCDE (2019) pp. 282-283 y 284-285.

185 OCDE (2019) pp. 283 y 284-285.

186 Oficio SII N° 270, de 2009.

187 Oficio SII N° 270, de 2009.

' Oficio SIT N° 2.243, de 2014.

189 Oficio SII N° 2.058, de 2013.
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9.7. Licencias para distribuir programas computacionales

Uno de los problemas que ha quedado en evidencia en las interpretaciones que se refieren
a los acuerdos sobre distribucion de programas computacionales, es que tanto la OCDE!?
como la ONU'™! consideran que, si los derechos que se conceden se limitan a aquellos
necesarios para distribucion de copias del programa, sin derechos a reproducirlo, estamos
ante un contrato de intermediacion, por lo que el distribuidor no se considera explotador del
programa y, por lo mismo, los pagos se califican como beneficios empresariales regidos por
el articulo 7.

En el convenio con Irlanda se califica como regalia la “compra” de licencias por parte de
una empresa de capacitacion chilena a un proveedor residente en Irlanda. Entendiendo que,
en rigor, la calificacion correcta del acuerdo no es de venta, sino que se autorizaria
sublicenciar en Chile los cursos impartidos en linea mediante un programa computacional,
vemos que el SII se aparta de los comentarios de ambas organizaciones al sostener que “seria
aplicable lo dispuesto en la letra b) del parrafo 2 del articulo 12 del mismo, conforme al cual
Chile podré gravar los pagos, pero el impuesto no podrd exceder del 10% del importe
bruto”!*2,

Sin perjuicio de lo anterior, vale la pena recordar en este caso que, de estar gravados los
pagos anteriores con el impuesto adicional, ellos estarian exentos del IVA!®3, sin perjuicio de
que las prestaciones educacionales, sin importar como se impartan, estan siempre exentas de
ese ultimo gravamen'%*,

Respecto del convenio con Irlanda, como vimos antes, el SII considera que el protocolo
estableceria una excepcion y, por ello, “en todos aquellos contratos en que se cede el derecho
a distribuir un programa computacional estandar no se les aplica la excepcion contemplada
en el Protocolo y quedan sujetos por lo tanto al tratamiento que el Convenio prevé para las
regalias, coincidiendo con el tratamiento estipulado en la LIR”!%3,

En el caso del convenio con Espaia, sefiald que como este ultimo pais no adhiere a la
interpretacion que figura en los parrafos 14, 14.4, 15, 16 y 17.1 a 17.4 de los comentarios, y
Chile no expreso su desacuerdo al respecto, los pagos relativos a software se encuentran
dentro del &mbito de aplicacion del articulo “cuando se transfiere solamente una parte de los
derechos sobre el programa, tanto si los pagos se efectian en contraprestacion de la
utilizacion de un derecho de autor sobre una aplicacion —software— para su explotacion
comercial (excepto los pagos por el derecho de distribuciéon de copias de aplicaciones
informaticas estandarizadas que no comporte el derecho de adaptacion al cliente ni el de
reproduccion) como si los mismos corresponden a una aplicacion —software— adquirida para
uso empresarial o profesional del comprador, siendo, en este ultimo caso, software no
absolutamente estandares sino adaptadas de algin modo para el adquirente™!,

Luego parece ignorar, no solo los comentarios de la ONU y de la OCDE, sino que también
el oficio anterior al sefialar que “de acuerdo a las normas del Convenio, que se remite a la
legislacion interna, se requiere una licencia para poder distribuir un programa computacional
y el pago por esa licencia constituye una regalia, en conformidad con el articulo 12 del
Convenio. De acuerdo a la letra b) del articulo 12 del Convenio, la tasa aplicable es del 10%
del importe bruto de los canones o regalias”!®’.

En el caso del convenio con Francia, de la misma forma, ignora completamente con
comentarios de ambas organizaciones internacionales al indicar que “las remesas que pueden
quedar comprendidas dentro del articulo 12 del CDT son aquellas que se realizan en virtud
del pago por regalias, entre las cuales se concede el derecho de distribucion (y posterior uso

19 OCDE (2019) pp. 283-284.
191 OCDE (2019) pp. 283-284.
192 Oficio SII N® 593, de 2022.
193 Oficio SII N° 2.565, de 2022.
194 Oficio SII N® 593, de 2022.
195 Oficio SIT N° 2.243, de 2014.
19 Oficio SII N° 2.887, de 2012.
197 Oficio SII N° 606, de 2015.
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por un tercero) de la licencia de software, no pudiendo considerarse dentro de dichas rentas
aquellas que dicen relacion con la diferencia generada por la reventa, y que constituyen un
ingreso para el vendedor residente en Chile”!%8,

En el convenio con China la autoridad fiscal nacional también sostiene que el articulo
12(3) “incluye dentro del concepto de regalia a los pagos por el uso de cualquiera de los
derechos de autor que la Ley de Propiedad Intelectual de Chile reconoce, los cuales incluyen
expresamente el derecho de distribucion sobre los programas computacionales (Ley N°
17.336, Articulos 3 N°16 y 18 letra €)%,

9.8. Cesiones parciales y cesiones totales de programas computacionales

En relacién con las cesiones del derecho patrimonial de autor y de los privilegios
industriales, como vimos antes, el cesionario no reconoce dominio ajeno respecto de su
derecho y, por lo mismo, no estamos ante autorizaciones para usar derechos ajenos, que es la
esencia de esta materia.

Debemos ahora hacernos cargo de los comentarios a los modelos de la OCDE y de la
ONU respecto de las cesiones totales y parciales de derechos de autor y privilegios
industriales.

En ambos casos, estas instituciones internacionales sostienen que, en principio, las
enajenaciones parciales pueden ser consideradas regalias®®. Sin embargo, agregan que, si
esa enajenacion implica la transferencia de una propiedad distintiva y especifica —indicando
que ello es mas probable en el caso de una enajenacion limitada a un espacio geografico que
una restringida en el tiempo— la transaccion no se califica como una regalia, al corresponder
a una ganancia de capital, clasificada en el articulo 13 de los modelos de ambas
organizaciones®°!.

Al respecto, Chile parece no tener grandes desviaciones respecto de esto. Asi, de manera
general ha sefialado que la “consecuencia juridica de la cesion total de los derechos del
programa es una enajenacion y no puede ser una regalia de acuerdo al articulo 12 de los
Convenios™?%2,

Esa diferencia también la hace en el caso del convenio celebrado con Francia, donde dijo
que “si los pagos efectuados tienen por objeto adquirir parcialmente los derechos de autor
(sin que el autor o cedente enajene su derecho de propiedad intelectual) y ellos se efectuan a
cambio del derecho a explotar los derechos (incluso parcialmente) de la produccion
cinematografica, dichos pagos constituyen una regalia si en ausencia de esa licencia adquirida
se produciria una violacion de la legislacion relativa a derechos de autor™2%,

9.9. Obras a pedido

Otro aspecto importante que abordan los convenios y vale la pena comentar, son los casos
en los que, al momento de celebrarse el acuerdo, atin no existen los bienes protegidos por la
Ley sobre Propiedad Industrial o el conocimiento objeto del contrato, ya que, conforme a la
posicion de la OCDE, la calificacion que corresponde a la prestacion conforme a los
convenios es de servicio y no de regalia®’*.

No es facil distinguir entre las licencias, las ventas y el arrendamiento de servicios,
problema que se extiende a las regalias de los convenios. A modo de ejemplo, para efectos
de tributacion interna, la administracién en una ocasion sefial6 que un contrato para la toma

198 Oficio SII N° 2.622, de 2019.
199 Oficio SII N° 124, de 2018.
290 OCDE (2019) p. 282.

2T OCDE (2019) p. 284

292 Oficio SII N° 270, de 2009.
203 Oficio SII N° 219, de 2010.
294 OCDE (2019) pp. 278-279.
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de fotografias correspondia a una venta, mientras que en otra dijo que era un arrendamiento
de servicios, primando en este ultimo caso el Manual del SII esta Gltima calificacion?®.

Dicho lo anterior, es meritorio un pronunciamiento sobre el convenio con Paraguay donde,
en el caso, se encargaba un programa computacional del cual se hacia duefio quien realizaba
el pedido.

Al respecto, se califico la prestacion como beneficio empresarial, lo anterior se explicaria
debido a que primaria la naturaleza de servicio por sobre la cesion, al entenderse por ley
cedidos a quien encarg6 el programa®, lo que ocurre sin necesidad de formalidad alguna.

Al efecto, se dijo que “en el caso especifico que plantea el contribuyente, se desprende del
contrato cuya copia acompaiia, que la empresa residente en Chile enajena el total de los
derechos sobre el programa a la empresa residente en Paraguay, lo que de acuerdo a los
criterios antes resefiados implica que se trata de una renta o beneficio empresarial que solo
se puede someter a imposicion en el Estado Contratante donde reside la empresa que percibe
o devenga la renta, en este caso Chile, salvo que la empresa tenga en el otro pais un
establecimiento permanente y que la renta pueda ser atribuida a ese establecimiento
permanente”2?7,

9.10. Conocimientos secretos

Para evitar repeticiones, referiremos al lector a lo expuesto por Ramwell Bustamante sobre
los conocimientos secretos que, de manera muy resumida, da cuenta de que la Administracion
fiscal ha tendido a confundir los servicios dificiles o complejos con los contratos sobre
conocimientos secretos, coloquialmente llamados know-how?%%, 1o que es una muestra de los
severos problemas que tiene la autoridad para comprender estas materias.

10. CONCLUSION

A modo de conclusion, si bien Chile dice seguir tanto el modelo de la ONU como el de la
OCDE en materia de convenios sobre doble tributacion, se aparta de ambos en materia de
regalias, sin que en su momento hiciera las reservas pertinentes, lo que dificulta
tremendamente interpretar dichos instrumentos, debido a que se espera que, actuando de
buena fe, nuestro pais hiciera presentes las discrepancias que tuviera respecto del modelo.

Debido a que las desviaciones se producen respecto de materias importantes, como es el
caso de los distribuidores de programas computacionales, la inica manera mediante la cual
seria posible comprobar que la autoridad nacional competente negocid algo que, en rigor, se
parta de ambos modelos, es recurriendo a los procedimientos administrativos y judiciales que
obligan a las autoridades a transparentar documentos que, como se ha resuelto en este caso,
son publicos, debido a que carecen de cualquier tipo de deber de reserva.

La importancia de conocer las negociaciones radica en el hecho de que, en materia de
regalias, los paises miembros de la OCDE fueron modificando los comentarios en vez de
alterar el texto del articulo 12 del Modelo, para ir dando cuenta en esos documentos
preparatorios del resultado de sus negociaciones.

En algunos de los casos examinados, lo unico que evitaria que las desviaciones observadas
en interpretaciones del Servicio de Impuestos Internos causen algtn tipo de conflicto —por lo
menos en el evento que sus declaraciones de haber negociado algo completamente diferente
a lo previsto en los modelos de la ONU y la OCDE no coincida con la realidad— es el hecho
de que el impuesto adicional no se aplica a los programas computacionales estandar,
concepto definido por la Ley sobre Impuesto a la Renta nacional en funcion de los derechos
que concede la licencia respectiva.

205 FLOREZ FLOREZ (1967) p. 14.

26 Art. 8 de la Ley N° 17.336, de 1970.

27 Oficio SIT N° 490, de 2011.

298 RAMWELL BUSTAMANTE (2021) pp. 119-142.
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Adicionalmente, debido a que Chile no expresa las interpretaciones de cada convenio de
manera detallada mediante circulares, no el congreso le exige a la autoridad fiscal
explicaciones pormenorizadas de los tratados sobre doble tributacion internacional que
aprueba, sin los documentos preparatorios que dan cuenta de las negociaciones de cada
convenio, es imposible corroborar la veracidad de las conclusiones a las que llega el Servicio
de Impuestos Internos en materia de regalias.

Sin perjuicio de lo dicho, respecto de algunos puntos, como hasta cierto punto ocurre con
las ganancias de capital y con la creacion de obras a pedido, el Servicio de Impuestos Internos
no parece desviarse de las posiciones de la ONU y la OCDE.
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