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GUIA DEL TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS NFTs
(TOKENS NO FUNGIBLES) EN ESPANA (PARTE II)

INIGO EGEA PEREZ-CARASA
Asociado Senior del Area de Fiscal
del Despacho Cuatrecasas

RESUMEN

En la primera parte de este trabajo se realizaba un repaso del concepto, caracteristicas, tipos y
proceso de acufacion de los Tokens No Fungibles (NFTs, por sus siglas en inglés, Non Fungible
Tokens), asi como una descripcion de sus casos de uso y ecosistemas.

Como todo fendmeno con relevancia econdmica, los NFTs tienen su trascendencia en el ambi-
to tributario. Por ello, tomando en consideracion los principales rasgos que comparten los NFTs,
esta segunda parte del trabajo tiene por objeto sistematizar una serie de criterios genéricos que
puedan servir de guia para determinar su tratamiento fiscal en Espaifia, tanto en el ambito de la
imposicion directa, como indirecta.

En particular, se identificaran las operaciones relacionadas con estos activos digitales que ge-
neran rentas para los participantes en el mercado y se analizard de forma pormenorizada su tra-
tamiento (i) en el ambito de la imposicion directa (con las implicaciones en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Fisicas —IRPF—, el Impuesto sobre el Patrimonio —IP—, obligaciones de
informacion y en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes —IRNR—) y (ii) en el &mbito de la
imposicion indirecta (repasando la tributacion en el Impuesto sobre el Valor Afiadido —IVA—y
en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados —ITPAJD—).
Finalmente se analizardn las implicaciones fiscales para las plataformas de intercambio o mar-
ketplaces, como participantes clave en el mercado de los NFTs.

Palabras clave: Tokens No Fungibles (NFTs), criptoactivo, blockchain, plataformas, imposicion
directa, imposicion indirecta, Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, Impuesto sobre el
Patrimonio, Impuesto sobre la Renta de No Residentes, Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA),
Transmisiones Patrimoniales Onerosas, Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSDi).
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GUIDE TO THE TAXATION OF NFTS
(NON-FUNGIBLE TOKENS) IN SPAIN (PART II)

INIGO EGEA PEREZ-CARASA

Senior Associate in the Tax Department
of Cuatrecasas Law Firm

ABSTRACT

In the first part of this paper we reviewed the concept, characteristics, types and minting process
of Non Fungible Tokens (NFTs), as well as a description of their use cases and ecosystems.

As any phenomenon with economic relevance, NFTs have their transcendence in the tax field.
Therefore, taking into consideration the main features shared by NFTs, this second part of the paper
aims to systematize a series of generic criteria that can serve as a guide to determine their tax treat-
ment in Spain, both in the field of direct and indirect taxation.

In particular, the transactions related to these digital assets that generate income for market participants
will be identified and their treatment will be analyzed in detail (i) in the field of direct taxation (with the im-
plications in the Personal Income Tax —IRPF—, the Wealth Tax —IP—, reporting obligations and Non-Re-
sident Income Tax —IRNR—) and (ii) in the area of indirect taxation (reviewing the taxation in the Value
Added Tax —VAT— and in the Transfer Tax and Stamp Duty —ITPAJD—). Finally, the tax implications for
exchange platforms or marketplaces, as key participants in the NFTs market, will be analyzed.

Keywords: Non Fungible Tokens (NFTs), cryptoasset, blockchain, platforms, marketplaces, di-
rect taxation, indirect taxation, Personal Income Tax, Non Resident Income Tax, Wealth Tax, Value
Added Tax, Digital Services Tax.

SUMARIO: 1. ESQUEMA GENERICO DE OPERACIONES GENERADORAS DE RENTAS.— II. IMPLI-
CACIONES EN IMPOSICION DIRECTA PARA CREADORES DE NFTs E INVERSORES EN NFTs.
1. Implicaciones en IRPFE. 1.1. Implicaciones para los artistas creadores de los NFTs que
las transmiten en el mercado primario. 1.2. Implicaciones en IRPF para los inversores en
NFT por la compraventa de NFTs en el mercado secundario. 1.3. Comisiones percibidas
por el creador en caso de posteriores reventas en el mercado secundario y rentas obteni-
das por la explotacion y cesion de derechos del elemento subyacente del NFT. 2. Implica-
ciones en el Impuesto sobre Patrimonio. 3. Obligaciones de informacion para los titulares
(modelo 721). 4. Implicaciones en tributacion internacional: IRNR. 4.1. Consideraciones
generales. 4.2. Artistas y creadores de NFTs no residentes que los transmiten en el mer-
cado primario a un comprador residente en Espafia. 4.3. Inversores en NFTs no residen-
tes que los transmiten en el mercado secundario a un comprador residente en Espaiia.—
III. IMPLICACIONES EN IMPOSICION INDIRECTA PARA PARA CREADORES E INVERSORES EN NFTs.
1. Tratamiento en el IVA de los NFTs transmitidos en el mercado primario. 1.1. Condicién
de empresario o profesional y sujecion a IVA de las operaciones en el mercado primario.
1.2. Caracterizacion de las operaciones a efectos de IVA: entrega de bienes o prestacion
de servicios. 1.3. Localizacion de las operaciones: Servicios prestados por via electronica
y otras reglas especiales susceptibles de aplicacion. 1.4. Cuestiones conflictivas: eventual
aplicacion de exenciones y tipo impositivo aplicable. 2. Tratamiento de los NFTs transmi-
tidos en el mercado secundario. 2.1. Ambito de aplicacion territorial del TPO. 2.2. Tipo
impositivo aplicable a la transmision de los NFTs. 2.3. Falta de informacion del comprador
sobre la condicion del vendedor. 3. Tratamiento en IVA o TPO de la entrega de criptodivisas
a cambio de la adquisicion de NFTs.— IV. IMPLICACIONES PARA LAS PLATAFORMAS. 1. Im-
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plicaciones en imposicion directa. 1.1. Plataformas residentes en Espafia. 1.2. Plataformas
no residentes en Espafia. 2. Implicaciones en imposicion indirecta. 2.1. Prestaciones de
servicios dentro del ambito de aplicacion del IVA 'y tipos de intermediacion. 2.2. Localiza-
cion del IVA de los servicios de intermediacion prestados. 3. Obligaciones de informacion.
4. Implicaciones en el IDSDi. 4.1. Aspectos generales del Impuesto. 4.2. Eventual sujecion
de las comisiones percibidas por las plataformas a la modalidad de servicios de interme-
diacién en linea. 4.3. Posible acogimiento a supuestos de no sujecion. — V. BIBLIOGRAFIA.
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I. ESQUEMA GENERICO DE OPERACIONES GENERADORAS
DE RENTAS

Del andlisis que se efectuaba en la primera parte de este trabajo se desprende
que, en la medida en que existen muchos tipos diferentes de NFTs y los casos de
uso de estos criptoactivos pueden ser muy variados, no existe en la practica un
esquema o modelo de negocio Unico y comun para todos ellos.

Es mas, si hay algo que se puede afirmar es que los modelos de negocio basados
en NFTs son cada vez son mas sofisticados y estan en constante evolucion, por lo
que el analisis de las implicaciones fiscales debera efectuarse de forma dinamica y
atendiendo a cada caso concreto.

Sin perjuicio de lo anterior, dada la magnitud que esta alcanzando el mercado
de estos tokens, y tomando en consideracion algunos rasgos que comparten mu-
chos de estos NFTs, si podemos tratar de sistematizar una serie de criterios gené-
ricos que puedan servir de guia para determinar su tratamiento fiscal en Espafia.

Con este objetivo en mente, para efectuar dicho analisis tributario vamos a par-
tir del esquema con la operativa que, a dia de hoy, consideramos que es la mas
comun en el mercado de los NFTs!. Como exponen, WANI, M. v LEE, R.2, este
esquema seria el siguiente:

! Esta operativa estd muy centrada en los NFTs vinculados a arte fisico o digital, coleccionables,
y otros subyacentes de tipo digital. No obstante, con toda seguridad esta operativa ira evolucionando
para incorporar nuevas y sofisticadas formas de obtener ingresos para sus actores, las cuales, a medida
que vayan surgiendo, deberan ser analizadas. Recordemos que el potencial de los NFTs va mucho
mas alla, como se vio en la primera parte, de servir como soporte a un mercado de compraventa de
coleccionables o arte fisico o digital.

2 WaANI, M. y LEg, R. (PWC Report), «Non-Fungible Tokens (NFTs): Legal, tax and accounting
considerations you need to know», pwchk.com, diciembre 2021. Disponible en: https://www.pwchk.
com/en/research-and-insights/fintech/nfts-legal-tax-accounting-considerations-dec202 1.html
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Tal y como puede apreciarse en el diagrama anterior, dentro de la operativa con
NFTs debemos distinguir: (i) varios actores; (ii) distintas operaciones cruzadas
entre ellos, y (iii) diferentes fuentes de renta percibidas por los actores como con-
secuencia de dichas operaciones. Veamos en detalle cada uno de estos aspectos:

1. Por lo que respecta a los actores, cabe diferenciar los tres siguientes:
a. El creador del NFT, que, tras su acuilacion, lo vende en el mercado

primario a través de una plataforma.

b. Los inversores en NFTs, dentro de los cuales nos encontramos tan-
to al primer comprador (que lo adquiere al creador en el mercado
primario) como al segundo y sucesivos compradores del NFT que
los adquieren en el mercado secundario.

c. La plataforma o marketplace.

2. En cuanto a las operaciones realizadas entre dichos actores, en el dia-
grama anterior se identifican las siguientes:

a. Servicios de acufacion e intermediacion en la venta en el mercado
primario prestados por parte del marketplace al creador del NFT.

Cuadernos de Derecho y Comercio julio-diciembre 2022, num. 78, pags. 17-142 21
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b.

Transmision del NFT en el mercado primario entre el creador del
NFT y el comprador, y servicio de intermediacidon prestado por
parte del marketplace al comprador y al vendedor del NFT.

Transmision del NFT en el mercado secundario entre inversores, en
concreto, entre el primer comprador y el segundo comprador, junto
con el servicio de intermediacion prestado por el marketplace para
poner el contacto a ambos inversores.

3. Finalmente, las operaciones entre los sujetos intervinientes en el mo-
delo de negocio originan pagos que se efectiian como contraprestacion,
y, con ello, se generan las rentas que se describen a continuacion:

d.

El creador percibe una contraprestacion por la primera venta en el
mercado primario del NFT que acuia, y, de haberse programado
asi, una comision por las sucesivas reventas de dicho NFT en el
mercado secundario. La calificacion de la renta sera objeto de ana-
lisis mas adelante.

El primer comprador del NFT percibe del segundo inversor, a su
vez, una contraprestacion por la subsiguiente transmision en el
mercado secundario al segundo inversor. Por la diferencia entre
el precio de adquisicion y el valor de transmision obtendra, en su
caso, una ganancia patrimonial. Ademas, debemos tener en consi-
deracion que el propio intercambio, generalmente de criptomone-
das por el NFT adquirido, también constituye un evento gravable
para este primer comprador.

El segundo inversor (y los que posteriormente pueda haber) tribu-
taran de la forma expuesta para el primer comprador.

La plataforma o marketplace recibira comisiones de los distintos
usuarios de la misma. En concreto, recibira (i) una comisién del
creador del NFT por el servicio de acufiacion e intermediacion en
la primera venta del NFT en el mercado secundario y (ii) comisio-
nes por intermediacion de los inversores (primer, segundo y suce-
sivos compradores) en el mercado secundario.

A partir de la descripcidon que se acaba de realizar, en los siguientes apartados
analizaremos la tributacion de los distintos actos sujetos a gravamen tanto en im-
posicion directa como en imposicion indirecta de cada uno de los sujetos involu-
crados. Para ello, hemos estructurado el analisis en los tres siguientes apartados.

1. En el ambito de la tributacion directa para los creadores e inversores
en NFT En este apartado, se expondra la tributacion en sede del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (IRPF), en el Impuesto

22
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sobre el Patrimonio (IP) y en el ambito del Impuesto sobre la Renta de
No Residentes (IRNR)?.

2. En el ambito de la tributacion indirecta de los creadores de NFTs e
inversores en estos criptoactivos. En este apartado, se analizara la tri-
butacion en el Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA) y en el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Juridicos Docu-
mentados (ITPAJD).

3. En el ambito de la tributacion de la plataforma o marketplace.

Con caracter previo a la realizaciéon de un analisis en profundidad en los
siguientes apartados, debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones
preliminares:

1. En primer lugar, que, a la fecha de elaboracion del presente estudio,
no hay una regulacion especifica tributaria en vigor para los NFTs* ni
reglas o preceptos en la normativa existente especificamente disefiadas
para estos criptoactivos. Adicionalmente, a excepcidn de las recientes
consultas V0486-22 y V2274-22 en materia de IVA que luego analiza-
remos, tampoco tenemos constancia de la existencia de consultas por
parte de la DGT?, ni de una guia interpretativa oficial o Resolucion con
criterios tributarios en relacion con los NFTs por parte de la Adminis-
tracion tributaria espafiola®.

Asi las cosas, para determinar el tratamiento tributario que deben
recibir los NFTs debemos partir de la normativa que regula cada una de
las figuras impositivas, e interpretarla para aplicarla al caso concreto
de los NFTs teniendo en cuenta sus caracteristicas particulares. Como
veremos, ello generard inevitablemente algunas incertidumbres que
podran originar conflictividad con la Administracion tributaria y que,

3 Se ha decidido no analizar las implicaciones en el ambito de la tributacion directa de las
personas juridicas, esto es, no se llevara a cabo un estudio de la tributacion en sede del Impuesto sobre
Sociedades. Como quiera que dicho impuesto parte de la contabilidad, y que todavia no disponemos
de un criterio oficial a nivel nacional ni internacional sobre el tratamiento contable de los NFTs (dada
la heterogeneidad de estos criptoactivos), nos centraremos en el presente articulo en la imposicion
directa sobre las personas fisicas y se abordara su tratamiento contable y en el IS, en un futuro.

* Es mas, a nivel regulatorio, estd todavia por ver si los NFTs quedan excluidos del Reglamento
MiCA. Como regla general, parece que estos criptoactivos quedaran excluidos del ambito de
aplicacion, pero existen ciertas excepciones como los NFTs fraccionados o la emision de colecciones
de NFTs que si podrian quedar encuadradas dentro de esta regulacion.

5 Al contrario de lo que ocurre con las criptodivisas, donde empezamos a tener un cuerpo de
doctrina de la DGT que va aclarando algunos aspectos muy relevantes para el mercado en cada uno
de los impuestos.

¢ Ausencia de regulacion y de guias interpretativas oficiales que también se produce en otras
jurisdicciones y no solo en Espafia, debido (i) a la novedad de este fenomeno, y (ii) a que, como
viene siendo habitual, la regulacion siempre va un paso por detras del mercado econdmico y sus
desarrollos.
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idealmente, deberian solucionarse mediante una modificacion normati-
va futura. En cualquier caso, seria necesario hacer publica la posicion
de la Administraciéon mediante la emision de criterios interpretativos
oficiales que doten de una mayor seguridad juridica al mercado de los
NFTs.

En esta misma linea se ha pronunciado el Comité de Personas Ex-
pertas para la elaboracion del Libro Blanco sobre la Reforma Tributa-
ria’, en sus propuestas numero 59, 60 y 618.

2. En segundo lugar, como se ha venido exponiendo, la singularidad de
cada NFT y su cardcter de activo inico hacen muy dificil sentar un tra-
tamiento uniforme y aprioristico aplicable a todos ellos. Dicho de otra
forma, en la medida en que cada NFT tiene sus caracteristicas propias
e irrepetibles, serd necesario (y esencial) efectuar un analisis caso por
caso atendiendo a dichos atributos. Este hecho complica, indudable-
mente, la elaboracion de normativa que, logicamente, se veria limitada
por esta realidad, pero no excluye la necesidad de establecer un marco
general para regular cuestiones que generan dudas interpretativas rele-
vantes.

No obstante lo anterior, tomando en consideracion algunos rasgos
que comparten muchos de estos NFTs, en este documento se tratara de
sistematizar una serie de criterios genéricos que puedan servir de guia
para determinar su tratamiento fiscal en Espafia.

Siendo conscientes de las dos cautelas que se acaban de sefialar, en este trabajo
se analizaran en detalle las implicaciones fiscales en cada uno de estos tres ambitos
descritos.

7 Al que se puede acceder a través del siguiente enlace: https://www.ief.es/docs/investigacion/
comiteexpertos/LibroBlancoReformaTributaria 2022.pdf

8 En este sentido, el literal de estas tres propuestas es el siguiente:

«- Propuesta 59: Disponer cuanto antes de un marco normativo sustantivo sobre los cripto activos
(que se adaptaria posteriormente cuando se apruebe la normativa europea) que permita la adecuada
calificacion juridico-tributaria de estos activos y de las operaciones subyacentes, superando las
discrepancias contables y fiscales existentes respecto a su naturaleza juridica.

- Propuesta 60: Realizar adaptaciones en las distintas figuras impositivas estatales (en especial,
IRPF, IS, IP) para evidenciar la sujecion a gravamen de la titularidad de cripto activos, clarificar la
calificacion fiscal de las rentas derivadas de las operaciones con cripto activos e incorporar reglas
especificas de valoracion.

- Propuesta 61: Facilitar una interpretacion sistematica sobre la fiscalidad de los cripto activos.
Un instrumento adecuado a este fin podria ser la facultad de dictar resoluciones interpretativas o
aclaratorias de las leyes y demds normas en materia tributaria contenida en el articulo 12.3 de la
Ley General Tributariay.
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II. IMPLICACIONES EN IMPOSICION DIRECTA PARA CREADORES
DE NFTs E INVERSORES EN NFTs

1. Implicaciones en IRPF

En virtud de lo dispuesto en el articulo 6 de 1a Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y de modificacion parcial de
las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y
sobre el Patrimonio (en lo sucesivo «LIRPF» o «Ley de IRPF»), el IRPF grava
la obtencidon de renta por parte del contribuyente siempre que el mismo sea
considerado residente a efectos fiscales en Espafia’.

Pues bien, dentro de las operaciones relacionadas con NFTs que pueden dar
lugar a la obtencién de renta por parte un contribuyente del IRPF cabe destacar las
tres siguientes:

(i)  Acufacion y venta de NFTs en el mercado primario.

(ii)) Compraventa de NFTs en el mercado secundario (generalmente, a cam-
bio de criptodivisas).

(iii) Comisiones percibidas por el creador y, en su caso, rentas obtenidas por
la explotacion y cesion de derechos del elemento subyacente del NFT.

En este apartado pasamos a analizar detenidamente el tratamiento de cada una
de ellas.

1.1.  Implicaciones para los artistas creadores de los NFTS que las transmiten
en el mercado primario

Las rentas obtenidas por el creador y vendedor en el mercado primario de
NFTS, en la medida en que sea residente en Espafia en los términos establecidos en
el articulo 9 de la LIRPF, tributaran en este territorio por el IRPF. En este impuesto,
atendiendo a las particularidades de los NFTs, se debe hacer especial referencia:
(1) a la calificacion de las rentas a efectos del IRPF; (2) a la cuantificacion de di-
chas rentas y su tributacion; y (3) a la obligacion de practicar retenciones'’.

° Residencia conforme a los criterios establecidos en el articulo 9 de la LIRPF.

10 En realidad, la DGT ha tomado una postura por la que considera que cualquier obra de arte
tiene la consideracion de RAE, aunque no concurra la habitualidad que se espera de una actividad
econdmica. Sin embargo, un NFT puede estar relacionado con una obra de arte, ser una obra de arte
o simplemente ser cualquier otra cosa. Por tanto, lo primero es definir qué tenemos delante:

e Una obra de arte digital.
*  Un derecho sobre una obra de arte digital que entiendo que también seria RAE (25.4.a).
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1. Calificacion de la renta a efectos de IRPF

En el ambito del IRPF, se plantean dos alternativas fundamentales a la hora de
calificar las rentas obtenidas por los creadores de los NFTs que los transmiten en
el mercado primario: o bien estamos ante rendimientos de la actividad econémi-
ca (—RAE— cuando los NFTs estan afectos al desarrollo de la actividad econo-
mica de su titular) o; alternativamente, seran ganancias o pérdidas patrimoniales.

El articulo 27.1 de la LIRPF define los rendimientos de actividades econoémi-
cas de la siguiente forma: «Se consideraran rendimientos integros de actividades
economicas aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjun-
tamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del contribuyente la
ordenacion por cuenta propia de medios de produccion y de recursos humanos o
de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la produccion o distribucion de
bienes o servicios.

En particular, tienen esta consideracion los rendimientos de las actividades
extractivas, de fabricacion, comercio o prestacion de servicios, incluidas las de
artesania, agricolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construccion, mineras, y
el ejercicio de profesiones liberales, artisticas y deportivasy.

Por su parte, el articulo 33 de la Ley del IRPF establece la siguiente definicion
las ganancias patrimoniales: «Son ganancias y pérdidas patrimoniales las varia-
ciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto
con ocasion de cualquier alteracion en la composicion de aquél, salvo que por
esta Ley se califiquen como rendimientos».

Del ultimo inciso del articulo 33 de la Ley de IRPF que se acaba de reproducir
se desprende que la calificacion como RAE prevalece sobre la calificaciéon como
ganancias patrimoniales, siendo esta ultima una categoria subsidiaria con respecto
a la primera. En consecuencia, debera analizarse, en primer lugar, si se cumplen
los requisitos objetivos y subjetivos para calificar la renta percibida como RAE y,
solo en el caso de que estos no se cumplan, podremos plantearnos la calificacion
de estas rentas como ganancias patrimoniales.

De acuerdo con la redaccion del articulo 27 de 1a LIRPF de para que una acti-
vidad sea considerada como econdmica a efectos del IRPF deben concurrir los dos
siguientes requisitos:

(i) Unrequisito objetivo, que es la existencia de una organizacion auténoma
de medios de produccion o de recursos humanos. En este punto es funda-

*  Un activo que no se puede considerar artistico. En el ejemplo de PEREZ PoMBO sobre su
Tweet seria tanto como calificar la venta de una hoja de una libreta como actividad artistica.

Y entonces me sale la duda del orden de esta parte. No sé si queda muy claro todo. Meto cambios
para anticipar la relevancia del subyacente.
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mental que la persona fisica actie por cuenta propia a la hora de ordenar
dichos medios y recursos!! .

(i) Un requisito subjetivo, que consiste en que dicha ordenacion de medios
y recursos se realice con la finalidad de intervenir en la produccién o
distribucién de bienes o servicios.

El caso sencillo en el que, con caracter general, los dos requisitos anteriores se
cumplen, sera cuando nos encontremos con autores y artistas que, en el marco de
su actividad, crean colecciones de obras fisicas o digitales, las fokenizan mediante
el proceso de acufiacion que hemos descrito, y comercializan por primera vez (en
el mercado primario) los NFTs resultantes a través de una plataforma digital. En
estos casos, concurrira (i) el requisito objetivo, en tanto que dichos autores van
a llevar a cabo una ordenacidn por cuenta propia de medios humanos (el propio
artista) y materiales (los distintos recursos utilizados para generar el conjunto de
obras, fisica o digital y acufiar el NFT), y (ii) el requisito subjetivo, teniendo en
cuenta que la exposicion y subasta del NFT en una plataforma, ya de por si, es un
elemento indicativo de esa voluntad de intervenir en la produccién y distribucion
de este tipo de activos.

Pensemos, por ejemplo, en Javier Arres'?, uno de los artistas mas reconocidos
en el panorama nacional, con mas de 270 obras vendidas por un valor conjunto que
supera el millon de euros'®. Asumiendo que es residente fiscal en Espafia y realiza
su actividad a titulo personal, la calificacion de las rentas obtenidas por la creacion
y venta de sus NFTs como RAE a efectos del IRPF ofreceria pocas dudas, en tanto
que, de la informacion disponible, se puede defender que se cumplirian los requi-
sitos objetivos y subjetivos anteriormente citados.

Del mismo modo, la doctrina cientifica también se ha pronunciado a favor de
esta calificacion como RAE de las rentas obtenidas por los autores y artistas en su
acufiacion y venta de sus NFTs. En particular, CEDIEL y PEREZ PoMBO', afirman
sobre este particular lo siguiente: «En el caso de los NFT, al igual que sucede con
las obras de arte o los objetos de coleccion, el valor viene de su exclusividad, au-
tenticidad y de ser un activo unico. Pues bien (...) en el caso del autor o creativo
original, las rentas derivadas de la venta y explotacion de los NFT se integrarian
como rendimientos de la actividad economicay.

' Rasgo que lo diferencia, fundamentalmente, de las rentas del trabajo.

12 Puede accederse a su pagina web oficial aqui: https://javierarres.com/

13 Tal y como se expone en la siguiente noticia de prensa: https://www.businessinsider.es/javier-
arres-criptoartista-espanol-nft-son-tecnologia-incomprendida-1000413

4 CepIEL, A. y PEREZ PoMBO, E., «Tributacion de los criptoactivos regulados en MICA,
en MADRID PARRA, A., PASTOR SAMPERE, C. (dirs.), Guia de criptoactivos MICA, junio de 2021,
Thomson Reuters-Aranzadi.
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Por su parte, PEREZ PoMBO', reitera la eventual calificacion en estos casos
como RAE en los siguientes términos: «Aqui pueden darse dos opciones basicas, o
se integran como rendimiento de mi actividad economica o, por el contrario, como
ganancia patrimonial. Si soy un creativo de efectos visuales o mi red social esta
directamente afecta a mi actividad econdmica pareciera evidente que, las rentas
provenientes de las ventas de mis activos digitales deberian formar parte de los
rendimientos de mi actividad.

Dicho lo anterior, debemos advertir que no en todos los casos van a cumplir-
se, necesariamente, los dos requisitos que se acaban de mencionar para calificar
una renta como RAE. En concreto, mayores dudas se plantearian si, en lugar del
supuesto anterior, nos encontramos ante la venta en el mercado primario de un
NFT que ha sido acufiado de forma aislada y puntual por parte de un particular al
margen de la realizacion de cualquier tipo de actividad econdmica y ello por los
siguientes motivos:

(1)  En primer lugar, habrd que analizar los medios utilizados y si se puede
considerar que suponen una ordenacién de medios o el simple uso de
medios propios sin ninguna ordenacién especifica.

(ii)) En segundo lugar, habria que plantearse si se trata de una obra de arte.
Este elemento resulta relevante, porque parece que la voluntad del artista
de transmitir su arte es un elemento clave para considerar la voluntad de
participar en el mercado. En cambio, quien fokeniza otro elemento seria
mas discutible que tiene esa intencion de participar el mercado y no que
tenga otra finalidad.

Por ejemplo, supongamos que el NFT titulado que he acufiado a titulo parti-
cular y a efectos didacticos, se vende en la plataforma Mintable y percibido una
remuneracion por ello. En este caso, considero que dificilmente se va a poder con-
siderar la existencia de una ordenacion por cuenta propia de medios (puesto que
pocos recursos han sido necesarios para hacer una captura de pantalla, crear una
cuenta en un sitio web, y seguir los pasos del proceso de tokenizacion hasta generar
el NFT) y la finalidad de intervenir en el mercado (ya que, aunque se ha procedido
a subastar el NFT, realmente la finalidad con la que se ha acufiado este NFT ha
sido otra). Pues bien, en casos como este segundo, en los que no se cumplen los
requisitos objetivos y subjetivo del articulo 27 de la LIRPF, la renta obtenida no
podra calificarse como RAE, y, en consecuencia, debera calificarse y tributar como
ganancia patrimonial, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 33 de la Ley
de IRPF'®.

15 PEREZ PoMBO, E., «Fiscalidad de la venta de tuits y otros activos digitales», www.fiscalblog.
es [en linea], 12 de marzo de 2021, [fecha de consulta: 20 de abril de 2022]. Disponible en: http://
fiscalblog.es/?p=6496

16 Se plantea la cuestion de si estamos ante una ganancia patrimonial derivada de la transmision
0 no, aspecto muy relevante de cara a determinar su integracion en la base imponible general o del
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Sin embargo, si la venta se produce inmediatamente tras su acufiacion dificil-
mente se va a poder justificar la intencion de no proceder a su venta, con lo que
se podria considerar la voluntad de intervenir en el mercado de forma original
dedicando pocos recursos a la obtencion del producto. En este sentido, un caso que
puede ser muy interesante es la transmision del NFT con la referencia al primer tuit
que se realizo hace un par de afios por Jack Dorsey (obviamente operacion no so-
metida a normativa espafiola, pero que nos puede servir como punto de reflexion).
Ese primer tuit no se pensaba vender, probablemente ni existia la tecnologia para
ello cuando se lanz6. Cuando el fundador de Twitter lo vendié (con la finalidad de
donar lo obtenido), se genera la duda de si hay una actividad econdmica. En ese
caso parece que la respuesta seria negativa, sin embargo, si en vez de ser un tuit se
tratara de una pintura que tuviera en su poder de la que realizara un NFT, proba-
blemente nos decantariamos por considerar la existencia de actividad econémica.
En estos casos, podria tener sentido acudir al sustrato del Tweet para determinar si
existe actividad artistica. Profundizaremos a continuacién sobre estos principios.

De las reflexiones anteriores se desprende que, para calificar correctamente la
renta a efectos de IRPEF, resulta esencial analizar las circunstancias particulares
concurrentes en cada supuesto concreto. De cara a realizar dicho analisis, y con el
objetivo de evaluar si nos encontramos ante un supuesto u otro, se plantean los dos
siguientes interrogantes:

(1)  Impacto de la habitualidad o recurrencia con la que se comercializan los
NFTS. Al contrario de lo que ocurre en otros impuestos'’, el tenor literal
del articulo 27 de la ley de IRPF no hace referencia alguna a la recurren-
cia o habitualidad con la que deben realizarse las actividades para ser
calificadas como RAE.

A priori, podria ser razonable considerar que las rentas obtenidas por
una actividad que se realiza de forma recurrente tienen mas posibilidades
de ser calificadas como RAE que las rentas procedentes de la realizacion
de un acto tributable de forma esporadica y aislada (en cuyo caso, la ca-
lificacion de la renta podria encuadrarse mejor dentro de la categoria de
ganancias y pérdidas patrimoniales).

Desde un punto de vista finalista, esta reflexion parece haber sido
compartida por parte de la doctrina cientifica, pudiendo destacar a los
siguientes autores:

a) SoLE EsTaLELLA", al analizar la definicion del articulo 27 de la Ley
de IRPF establece lo siguiente: «De esta definicion se puede colegir
que una actividad tiene tal cardcter cuando retine las tres caracteris-
ticas siguientes (...) realizacion de forma habitual de una actividad
economica, entendiendo por tal la realizacion de una actividad de

ahorro y que veremos mas adelante en el apartado de tributacion.

17 En concreto, tanto la normativa del IVA como la normativa del IAE hacen referencia expresa
al caracter habitual o esporadico de las actividades, como se examinara mas adelante.

18 SoLE ESTALELLA, J., El IRPF inteligible, Barcelona, Marcial y Pons, 2013, p. 158.
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produccion o de distribucion de bienes o servicios para terceros. De
este modo, no realiza actividad economica quien no lleva a cabo la
mencionada produccion de bienes o servicios con habitualidad sino,
solo, de forma esporadica. Esta habitualidad es de dificil definicion
y habra que estar a las circunstancias de cada actividad.

b) En esta misma linea, ARGENTE ALVAREZ'? opina lo siguiente: «la rea-
lizacion por cuenta propia de una actividad empresarial exige el em-
pleo de unos ciertos elementos productivos y habitualidad en su ejer-
cicio, puesto que no se considera actividad economica la realizacion
de un solo acto u operacion aislada de venta al por menor»®.

Adicionalmente, cabe destacar que, a efectos de cumplir con las obli-
gaciones de seguridad social y darse de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autonomos (RETA), se considera como auténomo a aquel
sujeto que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad eco-
ndmica a titulo lucrativo. Pues bien, en este dmbito, con el objetivo de
concretar qué se entiende por habitual (aspecto no aclarado por la nor-
mativa) el Tribunal Supremo, en sus sentencias de 29 de octubre de 1997
(406/1997) y 20 de marzo de 2007 (5006/2007) determina como indicador
de habitualidad el hecho de superar el umbral del salario minimo interpro-
fesional en el afio natural.

Por lo tanto, en el ambito laboral es exigible darse de alta en el RETA
cuando se supere el umbral objetivo mencionado, que se utiliza como indi-
cador objetivo de habitualidad, lo que podria servir como argumento para
reforzar la interpretacion anterior.

Sin embargo, la linea interpretativa manifestada por parte de la Direc-
cion General de Tributos (en adelante, «kDGT»), no necesariamente coin-
cide con el criterio anterior. En particular:

a) Enla consulta V2097-14, al analizar los rendimientos de una persona
que realiza puntualmente un reportaje fotografico, la DGT clasifica
los rendimientos como RAE con «independencia del cardcter espo-
radico de la actividady.

También se pronuncia en este sentido este Centro Directivo en
la consulta V3692-16 en la que establece el siguiente razonamien-
to: «De acuerdo con este precepto, el servicio prestado por el con-
sultante, fuera de una relacion laboral, debe calificarse como ren-
dimiento de actividad economica, aunque el mismo tenga cardcter
ocasional y sea de escasa cuantia, por lo que, a efectos de este
Impuesto, tendrad la consideracion de empresario o profesionaly.

19 ARGENTE ALVAREZ, J. et al., Guia del IRPF, Madrid, CISS-Wolters Kluwer, 2007, p. 447.

2 La misma opinion es manifestada por MENENDEZ GARCIA, G., Fiscalidad prdctica. Impuesto
sobre la renta de las personas fisicas, Navarra, Thomson Reuters-Aranzadi, 2010, p. 332: «;Puede
considerarse actividad economica aquella que se realiza de forma aislada, en ratos libres, o que no
constituye la principal fuente de renta?».
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b) A esta misma conclusion llega la DGT en otro grupo de consul-
tas, pero de forma menos explicita (entre las que se encuentran la
V1047-08, V0821-21, V1845-21, V2262-10, V0826-20, V1435-22 y
la V3074-17). Todas estas consultas analizan el tratamiento en IRPF
de los rendimientos obtenidos por artistas por la comercializacion de
sus obras, y en todas ellas, la DGT califica las rentas obtenidas como
RAE simplemente por el hecho de que las actividades de los consul-
tantes derivan de una actividad artistica, y ello con independencia de
que la descripcion de los supuestos de hecho se desprenda que en
alguno de los casos consultados la actividad no se realiza de forma
recurrente o ya ha dejado de ejercerse con dicha recurrencia?'.

Y es que, a juicio de la DGT en estas consultas «/o realmente
determinante es su derivacion de una actividad artistica, actividad
ésta cuyos rendimientos tienen la consideracion de profesionales,
conforme al articulo 95.2 del Reglamento del IRPF que otorga tal
consideracion —entre otros— a los derivados del ejercicio de las
actividades incluidas en las secciones segunda y tercera de las
tarifas del Impuesto sobre Actividades Economicasy.

En esta linea, resulta particularmente ilustrativo el razonamien-
to de la DGT manifestado en la consulta V3074-17, que, a estos
efectos establece lo siguiente: «Conforme a ambas definiciones, el
importe del premio obtenido por la consultante en el concurso en
que participaba en su condicion de artista pldstica presentando
la obra finalmente premiada y cuya propiedad pasa a la entidad
convocante, procede calificarlo como rendimiento de su actividad
profesional (artistica) en cuanto es consecuencia de su ejercicio,
siendo irrelevante (para esta calificacion) que en el periodo en el
que se otorga el premio y se obtienen los rendimientos no se reali-
ce de forma efectiva la actividad, dando asi contestacion al hecho
expresado en el escrito de consulta de que “no de forma continua
desarrollo una actividad de realizacion de obra pictorica, dado
que los ingresos percibidos por la venta en su caso de la misma,
no es continuada y por tanto no pudiendo asumir todos los gastos
obligatorios para el desarrollo de dicha actividad”. Lo realmente
determinante es su derivacion de una actividad artistica (...)».

Asi las cosas, la conclusion que se puede extraer es que la habitualidad
o recurrencia de las rentas obtenidas por la transmision de un NFT en el
mercado primario (i) en caso de producirse, contribuira a la calificacion
como RAE, reforzando dicha calificacion, pero (ii) por el contrario, el
hecho de que no se cumpla no nos llevara automaticamente a descartar
su calificacion dentro de esta categoria. En otras palabras, atendiendo a

2l Evidentemente, si el vendedor no es el artista, la operacion se calificard como ganancia
patrimonial. Asi en la consulta V0959-17, el vendedor es un heredero del autor, por lo que se califica
la renta obtenida por la transmision de una obra de arte como ganancia patrimonial.
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la postura de la DGT en el ambito del IRPEF, el caracter esporadico de la
actividad del contribuyente por si solo no sera argumento suficiente como
para descartar la calificacion de la renta como RAE. No obstante lo ante-
rior, evidentemente se estara en una mejor posicion de cara a una eventual
discusion de la calificacion con la Administracion tributaria en el marco
de un procedimiento de comprobacion tributaria.

(1) Impacto en la calificacion de la renta del tipo de elemento subyacente
que representa el NFT y de los derechos transmitidos, en su caso, sobre
el mismo: otro aspecto a considerar para evaluar la calificacion de las
rentas es el alcance de los derechos transmitidos sobre el elemento sub-
yacente junto con el NFT y la naturaleza de dicho elemento subyacente.

El interrogante que se plantea sobre este particular es si el analisis
de los requisitos para calificar el rendimiento obtenido como RAE, y
mas concretamente, el analisis de utilizacion de medios y recursos, debe
llevarse a cabo atendiendo al foken en si, o al conjunto del foken mas el
elemento subyacente. Este es un aspecto clave sobre el que seria deseable
que existiese un pronunciamiento por parte de la Administracion tribu-
taria espafola.

Si unicamente se transmite el NFT pero no se transmite derecho algu-
no sobre el elemento subyacente, una interpretacion que podria resultar
razonable seria considerar que los requisitos del articulo 27 de la LIRPF
deberian cumplirse atendiendo tnicamente a los medios utilizados y la
finalidad concurrente en la acufiacion del NFT transmitido, y no bajo una
consideracion global del NFT junto con el elemento al que hace referen-
cia??. De acuerdo con esta interpretacion, inicamente cabria computar
los medios materiales y humanos empleados para crear y acufiar el NFT
(no la obra o el activo o derecho subyacente), lo cual podria limitar el
numero de casos en los que las rentas obtenidas por la transmision de
NFTs en mercado primario son calificadas como RAE. Seria deseable,
por tanto, una aclaracion normativa o interpretativa al respecto.

Por el contrario, siguiendo la logica anterior, en caso de que se trans-
mitan, junto con el NFT, derechos sobre el elemento subyacente se podria
tratar de sostener que el analisis del cumplimiento de requisitos objetivos
y subjetivos del articulo 27 de la Ley de IRPF debe efectuarse atendiendo
a los medios materiales y humanos empleados de forma conjunta no solo
para crear el NFT en si, sino también para elaborar el elemento subya-
cente. Por ejemplo, continuando con caso de Javier Arres, si junto con
los NFTs se transmiten derechos sobre sus obras digitales, entendemos
que sera mas facil que se considere cumplido el requisito de ordenacién
por cuenta propia de medios en tanto que se computarian los medios
utilizados para la acufiacion del NFT (software, gas, entre otros) y los

22 No obstante, frente a ello cabria oponer que para tokenizar un determinado activo subyacente
(por ejemplo, una obra de arte digital), primero hay que crear dicho elemento subyacente, por lo que
se podria argumentar la necesidad de computar los elementos empleados para crear el conjunto de
NFT y elemento al que esta asociado.

32 Cuadernos de Derecho y Comercio julio-diciembre 2022, num. 78, pags. 17-142



GUIA DEL TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS NFTs (TOKENS NO FUNGIBLES) EN ESPANA

medios utilizados para la elaboracion de la obra digital subyacente (el
propio artista, y las herramientas materiales e informaticas empleadas
para la elaboracion de la obra), de forma que el rendimiento obtenido se
podra calificar como RAE.

La interpretacion anterior, nos lleva a una reflexion adicional. Y es
que, si la transmision de derechos sobre el elemento al que esta referen-
ciado el NFT conlleva la necesidad de analizar los medios y la finalidad
empleados para crear el conjunto transmitido, la naturaleza del elemento
subyacente en si (y los recursos requeridos para su creacién) también
puede influir en la calificacidn de la renta derivada de la transmisién de su
NET en el mercado primario.

Siguiendo con este razonamiento, no sera lo mismo la transmision de
un NFT referenciado a una obra de arte fisica o digital (elemento subya-
cente con caracter artistico y que requiere de medios personales y mate-
riales para su elaboracion) que la transmision de un NFT referenciado a
una mera captura de pantalla o a un tweet (donde la actividad para generar
el subyacente encontrara mas dificultades para considerarse artistica o
profesional atendiendo a los medios requeridos y a la finalidad con la que
se crean). PEREZ POMBO?, apunta a esta misma reflexion, cuando al hacer
referencia a la calificacion de la renta derivada de un NFT sobre un tuit
propio expone lo siguiente: «Las dudas nos surgiran si, como sucede en
mi caso, los trinos de mi red social, totalmente ajena a la actividad eco-
nomica, son objeto de transmision. Pretender equiparar mis comentarios
en la red con el trabajo de un pintor o de un compositor musical, aparte
de una osadia, seria erroneo, pues en el proceso de creacion, salvo muy
raras y concretas excepciones, no existe una voluntad de intervenir, con
medios y recursos, en la produccion y distribucion de los citados activosy.

En consecuencia, podemos decir que serd mas facil calificar como
RAE los rendimientos obtenidos por la acufiacion y transmision de NFTs
referenciados a elementos subyacentes que requieren de una actividad ar-
tistica o profesional y una organizacion de medios para su creacion, como
ocurre con las obras de arte fisicas o digitales. En definitiva, la naturaleza
del elemento al que esta referenciado el NFT, y la actividad requerida
para la elaboracién o creacion de dicho subyacente, puede influir en la
calificacion de la renta obtenida como consecuencia el citado NFT. En
cambio, un caso como el planteado por PEREZ POMBO seria mas complejo,
salvo que iniciara una actividad de venta de comentarios que le reportara
ingresos de forma recurrente. Es decir, hoy en dia, la administracion pa-
rece asumir que quien realiza una actividad artistica es profesional desde
el primer momento, circunstancia que no es tan clara con quien se dedica
a la transmision de otros activos.

Teniendo en cuenta las consideraciones que se acaban de efectuar, y sin perjui-
cio de la necesidad de evaluar cada caso concreto, podemos concluir que las rentas

2 PErREZ PoMBO, E., «Fiscalidad de la venta...», op. cit.
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obtenidas por los creadores o autores de NFTs se clasificaran, como regla general,
como RAE y solo en aquellos casos en los que se acredite que no concurren los
requisitos del art. 27 de la LIRPF podra clasificarse como ganancias patrimoniales
de forma subsidiaria.

La calificacion en una u otra categoria tiene importantes consecuencias en la
tributacion resultante y en la practica de retenciones, tal y como pasamos a ver a
continuacion.

2. Cuantificacion y tributacion

Como se acaba de anticipar, la tributacion en caso de calificar los rendimientos
obtenidos por los autores y creadores de NFTs como RAE difiere sustancialmente
de la tributacion resultante en caso de encuadrarlos dentro de la categoria de ga-
nancias patrimoniales. Esto es asi dado que tanto las reglas para cuantificar dichas
rentas como su integracion y compensacion en la liquidacion del IRPF van a ser
distintas para cada una de estas dos categorias tal y como pasamos a ver detenida-
mente:

(i)  Si, siguiendo la regla general, las rentas obtenidas por los creadores de
NFTs se califican como RAE, la cuantificacion de dichos rendimientos
se realizara en estimacion directa normal o simplificada, por lo que, en
virtud de lo dispuesto en el articulo 28.1 de la LIRPF, para determinar
el rendimiento neto de estas actividades se debera acudir a las reglas del
Impuesto sobre Sociedades (IS). En virtud de esta remision, la deter-
minacién del rendimiento neto debe realizarse corrigiendo, mediante la
aplicacion de los criterios de calificacion, valoracidon e imputacion es-
tablecidos en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades (en adelante, «LIS» o «Ley del IS»), el resultado contable
determinado de acuerdo con las disposiciones del Codigo de Comercio
y de sus normas de desarrollo, especialmente, las contenidas en el Plan
General de Contabilidad, siempre que se considere una actividad empre-
sarial. Si se califica como una actividad artistica entendemos que seguiria
el régimen de las entidades profesionales.

En otras palabras, la determinacién del rendimiento neto en el mé-
todo de estimacién directa se efectuard a partir de minorar los ingresos
integros computables por los gastos que se consideren fiscalmente dedu-
cibles. De esta forma:

a) Los ingresos estaran constituidos por la contraprestacion obtenida
por la transmisidén del NFT en el mercado primario. En la medida en
que esta contraprestacion sera obtenida en criptomonedas como el
ether), sera necesario valorarlos en euros en el momento de devengo
de tales ingresos.

34 Cuadernos de Derecho y Comercio julio-diciembre 2022, num. 78, pags. 17-142



GUIA DEL TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS NFTs (TOKENS NO FUNGIBLES) EN ESPANA

b) Los gastos podran deducirse en la medida en que (i) pueda acreditar-
se que se encuentran afectos a la actividad econdmica del creador de
NFTs, y (ii) que cumplen los requisitos genéricos para su deducibilidad
a efectos del IS, esto es, registro contable o en los libros registros que el
contribuyente deba llevar, justificacion, correcta imputacion temporal y
correlacion con los ingresos obtenidos en la citada actividad.

Dentro de dichos gastos podemos diferenciar dos grupos:

- En primer lugar, gastos directamente relacionados con el
proceso de acufiacion y puesta en el mercado del NFT, entre
los que cabe destacar el gas pagado por acuiiar el NFT y las
comisiones por la acufiacion y primera transmision cobradas
por los marketplaces al creador. En principio, la afectacion
de estos gastos a la actividad seria poco discutible, por lo
que de cumplirse los requisitos genéricos que se han sefala-
do, los mismos podran deducirse en el computo de los RAE.

- Existe un segundo grupo de gastos cuya deducibilidad pue-
de generar més conflictividad con la Administracion tribu-
taria, que son los gastos incurridos para la elaboracion o
generacion del elemento subyacente al que sefiala el NFT.
En cuanto a su tratamiento, cabe destacar lo siguiente:

e En aquellos casos en los que unicamente se transmite el
NEFT pero no los derechos sobre el elemento al que hace
referencia, la deducibilidad de estos gastos vinculados a
la generacion y creacion del elemento subyacente sera
dificilmente admitida por la Administracidn tributaria,
salvo que el elemento subyacente también forme parte
de la actividad.

e Por el contrario, en los supuestos en los que se pueda
acreditar que se estd transmitiendo el NFT junto con de-
rechos asociados al elemento subyacente, un criterio que
podria ser sensato y defendible frente a la Administracion
tributaria seria considerar dichos gastos como deducibles
en la medida en que estaran afectos todos los gastos aso-
ciados a la creacion y transmision de dicho conjunto. No
obstante, debe recordarse que el esfuerzo explicativo y
probatorio exigido por la Administracion tributaria para
admitir la deducibilidad de estos gastos sera mayor.

Los RAE cuantificados conforme a las reglas anteriores se integrara
en la base imponible general del IRPF y tributara conforme a la escala
general de gravamen (con tipos progresivos hasta un tipo marginal del
45,5 % en Madrid o 50 % en Catalufia).

(i)  Si, con caracter excepcional, se calificase la renta obtenida como ganan-
cia patrimonial, lo primero que cabe plantearse es si nos encontramos
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ante una ganancia patrimonial derivada de la transmision de un elemento
patrimonial o no.

En mi opinion, debe poder defenderse que estamos ante una ganancia
patrimonial derivada de la transmision de un elemento patrimonial, pues-
to que resulta evidente (i) que el creador que acuiia el NFT se desprende
de dicho elemento patrimonial (el criptoactivo, y, en funcion de las con-
diciones, de derechos asociados al elemento subyacente), el cual deja de
formar parte de su patrimonio a cambio de recibir otro elemento patrimo-
nial (generalmente criptodivisa); (ii) que dicha operacion se formaliza a
través de un verdadero negocio juridico de compraventa o permuta con
sus propias condiciones (las cuales, a menudo, estan documentadas o se
encuentran en el propio codigo del smart contract) y (iii) que la opera-
cion de venta viene precedida de una fase de subasta y negociacion en un
mercado organizado por la plataforma de marketplace (la cual, a su vez,
cobra sus comisiones en caso de que dicha transmision se produzca). En
esta misma linea se ha pronunciado PErREz PoMB0*, de acuerdo con el
siguiente razonamiento: «(...) Ahora bien, ;jganancia patrimonial deri-
vada de la transmision de un elemento patrimonial? ;Un lote de tuits son
un elemento patrimonial? En mi opinion, por raro que nos parezca, asi
deberian considerarse. Al fin y al cabo, son intangibles, derechos de pro-
piedad intelectual, susceptibles de valoracion y explotacion economica».

Miras MARIN® también admite implicitamente que estas ganancias
son patrimoniales al reconocer que las mismas deben integrarse en la base
imponible del ahorro de la siguiente forma: «En fodo caso esta ganancia
o perdida patrimonial tendra la consideracion de renta del ahorro a la
que se refiere el articulo 46 de la LIRPF».

Partiendo de su consideracion como ganancias o pérdidas patrimonia-
les derivada de la transmision, su cuantificacion se realizara, en virtud de
lo dispuesto en el articulo 34.1.a) y 37 de la de la Ley de IRPEF, por la di-
ferencia entre el valor de transmision del NFT y su coste de adquisicion,
con las siguientes apreciaciones:

a) El valor de transmision estara constituido por el mayor de los dos si-
guientes: (i) el valor de mercado del NFT entregado o (ii) el valor de
mercado de la criptodivisa que se recibe a cambio para adquirir dicho
criptoactivo®®

b) En cuanto al coste de adquisicion, el mismo estara conformado por
los gastos incurridos en la acufacion del NFT (comision del mar-
ketplace y gas para la tokenizacion en caso de Ethereum). De nuevo,
cabria plantearse la posible activacion como mayor coste de adquisi-
cion de los gastos incurridos en la elaboracion del elemento subya-

2 PEREZ PoMBo, E., «Fiscalidad de la venta...», op. cit.

% MIRAS MARIN N «El régimen tributario de los tokens no fungibles», en ALVAREZ MARTINEZ,
J. (dir.), Retos de la sociedad digital: Regulacion y fiscalidad en un contexto internacional, Madrld
Reus, 2022.

¢ Pudiendo deducirse las comisiones de venta que, en su caso, se abonen a la plataforma.
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cente, pero su aceptacion por parte de la Administracion tributaria va
a resultar mas complicada, sobre todo en los casos en los que no se
transmita el elemento subyacente o derechos sobre los mismos, en
cuyo caso resulta previsible que la Administracion tributaria siga un
criterio restrictivo y solo admita los gastos intrinsecamente vincula-
dos al proceso de acuiiacion del NFT.

Las ganancias o pérdidas patrimoniales asi cuantificadas se integraran
en la base imponible del ahorro del IRPF y tributaran conforme a la esca-
la de gravamen del ahorro, con un tipo marginal del 26 %?’.

3. Practica de retenciones

Siguiendo el esquema utilizado en el apartado anterior, el tratamiento a efectos
de retenciones también es diferente en funcidn de la calificacion otorgada. En este
sentido:

(i) Lacalificacion de la renta como RAE puede llevar asociada, en determi-
nadas ocasiones, la obligacion de retencion para el pagador. Recordemos
que, a tenor de lo dispuesto en el articulo 74.1 del Real Decreto 439/2007,
de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Fisicas y se modifica el Reglamento de Planes
y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de
febrero (en adelante, «RIRPF» o «Reglamento del IRPF») para que
una renta deba ser sometida a retencion a cuenta del IRPF deben darse
dos circunstancias de forma cumulativa:

a) El pagador debe ser un sujeto obligado a retener conforme al articulo
76 del RIRPE. De acuerdo con este precepto estan obligadas a retener
(1) las personas juridicas y demas entidades, incluidas las comunidades
de propietarios y las entidades en régimen de atribucion de rentas; (ii) los
contribuyentes del IRPF que ejerzan actividades econdmicas, cuando
satisfagan rentas en el ejercicio de sus actividades, y (iii) las personas
fisicas, juridicas y demas entidades no residentes en territorio espaiiol,
que operen en Espafia mediante establecimiento permanente?.

27 Notese que la consideracion de la ganancia patrimonial como derivada o no de la transmision
de un elemento patrimonial tiene un impacto trascendental en la tributacion de esta categoria. Esto
es asi dado que las ganancias patrimoniales no derivadas de la transmision se integran en la base
imponible general, mientras que las ganancias patrimoniales derivadas de la transmision se integran
en la base imponible del ahorro.

Debe tenerse en cuenta también el eventual incremento del tipo marginal de la base imponible
del ahorro para los ejercicios 2023 y 2024, de acuerdo con el paquete de medidas fiscales anunciado
por el Gobierno para estos ejercicios. En concreto, en el IRPF se prevé (i) incrementar hasta el 27 %
el gravamen en las rentas de la base imponible del ahorro entre 200.000 euros y 300.000 euros, y
(ii) incrementar hasta el 28 % las rentas de la base imponible del ahorro superiores a 300.000 euros.

28 También estan obligadas a retener las personas fisicas, juridicas y demas entidades no residentes
en territorio espafiol, que operen en €l sin mediacion de establecimiento permanente, en cuanto a
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Como se puede observar, no tendran obligacion de retener, con
caracter general, los clientes particulares personas fisicas que no ac-
tuan como empresarios o profesionales. Por lo tanto, en este ultimo
supuesto, se puede descartar la obligacion de retencion. Por el con-
trario, si el pagador se encuentra dentro de los sujetos obligados a
retener, sera necesario determinar si la renta en cuestion se encuentra
dentro de las rentas sometidas a retencion.

b) Las rentas deben encontrarse dentro del catalogo de rentas sometidas
aretencion del articulo 75 del mencionado reglamento. Si atendemos
al articulo 75 y 95 del RIRPF, cabe concluir lo siguiente:

- Las actividades empresariales no estan sujetas a retencion.

- Las actividades profesionales estan sujetas a retencion a un
tipo general del 15 % de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
ticulo 95 del RIRPF%. A estos efectos, se consideran ren-
dimientos de actividades profesionales sujetos a retencion:

e Como regla general, los derivados del ejercicio de las ac-
tividades incluidas en las Secciones Segunda y Tercera de
las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Econdmicas,
aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de
28 de septiembre.

e En particular, y en lo que aqui interesa, tendrdn la con-
sideracion de rendimientos profesionales los obtenidos,
entre otros, por los autores o traductores de obras, gene-
radoras de rentas provenientes de la propiedad intelectual
o industrial, siempre que dichos autores o traductores no
editen directamente sus obras, ya que en ese caso se trata
de actividades empresariales. Sin embargo, a estos efec-
tos, la norma no define que lo que debe entenderse por
edicion de las obras, aspecto que puede generar contro-
versia en el caso que nos ocupa®.

los rendimientos del trabajo que satisfagan, asi como respecto de otros rendimientos sometidos a
retencion o ingreso a cuenta que constituyan gasto deducible para la obtencion de determinadas
rentas definidas en el articulo 24.2 del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

2 Existe una excepcion para el caso de contribuyentes que inicien el ejercicio de actividades
profesionales, cuyo tipo de retencion sera del 7 % en el periodo impositivo de inicio de actividades y
en los dos siguientes, siempre y cuando no hubieran ejercido actividad profesional alguna en el aflo
anterior a la fecha de inicio de las actividades. En tal caso, es obligatorio comunicar al pagador de los
rendimientos la concurrencia de dicha circunstancia.

30 Si acudimos a lo dispuesto en el articulo 58 de la Ley de Propiedad Intelectual, el mismo
establece lo siguiente: «Por el contrato de edicion el autor o sus derechohabientes ceden al editor,
mediante compensacion economica, el derecho de reproducir su obra y el de distribuirla. El editor se
obliga a realizar estas operaciones por su cuenta y riesgo en las condiciones pactadas y con sujecion
a lo dispuesto en esta Ley».
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Sobre la base de los dos requisitos anteriores, debemos sefialar que,
como quiera que en la mayoria de las transmisiones los adquirentes
son personas fisicas que los compran al margen de la realizacion de
una actividad economica, dichos compradores (como pagadores) no
estaran obligados a practicar e ingresar retencion a cuenta del IRPE.

En el resto de casos en los que el adquirente se encuentre dentro
de los sujetos obligados a retener, dado que, como hemos visto, es
relativamente habitual que se produzca la comercializacion de NFTs
con elemento subyacente de caracter artistico (obras fisicas o digita-
les), ello podria llevarnos a que el pagador del NFT que lo adquiere
en el mercado primario deba practicar la correspondiente retencion
si se considera (i) que su creador realiza una actividad artistica (y,
por lo tanto, sujeta a retencion), y (ii) que no edita sus obras. Como
se puede observar, una vez mas, estamos ante una cuestion que, a
nivel tedrico, seria deseable que se aclarase por la normativa o por la
Administracion tributaria por la via interpretativa.

Sin embargo, también nos encontramos con un problema a nivel
practico. Y es que, teniendo en cuenta como funciona el mercado de
NFTs y la tecnologia blockchain que lo soporta, el pagador dificil-
mente va a poder conocer la condicion en la que actia el vendedor
del NFT (ni si edita o no las obras a las que se referencia el NFT) y
ello dado que no va a tener mucha mas informacion del vendedor que
la direccion publica de este, y en su caso, su alias®'. Y es mas, aun
cuando el comprador quisiese seguir un criterio prudente y practicar
e ingresar la oportuna retencion en todo caso*, luego se encontraria
con el problema de que no dispondria de los datos requeridos poste-
riormente para informar sobre dicha retencion.

Urge, por tanto, encontrar una solucion que permita a los opera-
dores del mercado contar con la informacion necesaria para cumplir
con sus obligaciones tributarias, informacion de la que no disponen
hoy en dia®.

(i) La calificacion como GP no conlleva, en ningun caso la obligacion de
practicar retencion a cuenta para el comprador. Esto es asi, toda vez que
unicamente quedan sujetas a retencion las GP especificamente sefialadas
a estos efectos por el articulo 75.1.d) del RIRPE, el cual somete a reten-
cion las ganancias patrimoniales:

Como se puede observar, este precepto asimila mas bien el concepto de edicion a una actividad
de distribucion de la obra, planteandose la duda de como aplicar este concepto de edicion al caso de
los NFTs.

31 Problematica que también nos encontramos en el ambito de la imposicion indirecta (pero a la
inversa, al desconocer la condicion del comprador) tal y como se expondrd mas adelante.

32 Conindependencia de que no conozca las caracteristicas del vendedor del NFT que condicionan
que se deba o no se deba retener, y de que, puede que, de conocerlas, no existiese tal obligacion de
retener.

3 Solucién que puede pasar en un futuro por obligar a las plataformas a recabar y poner en
conocimiento del resto de usuarios dicha informacion.

Cuadernos de Derecho y Comercio julio-diciembre 2022, num. 78, pags. 17-142 39



INIGO EGEA PEREZ-CARASA

a) Obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de
acciones y participaciones representativas del capital o patrimonio
de las instituciones de inversion colectiva.

b) Derivadas de los aprovechamientos forestales de los vecinos en mon-
tes publicos.

¢) Derivadas de la transmision de los derechos de suscripcion previstas
en las letras a) y b) del apartado 1 del articulo 37 de la LIRPF.

En la medida en que las ganancias patrimoniales obtenidas por la trans-
mision de NFTs no se encuadran en ninguna de las tres categorias®* ante-
riores, las mismas quedan excluidas de la obligacion de retener con inde-
pendencia de la condicion con la que actue el comprador del NFT.

1.2.  Implicaciones en IRPF para los inversores en NFTs por la compraventa
de NFTs en el mercado secundario

Una de las particularidades mas relevantes del mercado de los NFTs es que,
con caracter general, el pago de la contraprestacion pactada para la adquisicion de
estos criptoactivos (bien sea en el mercado primario, bien en el mercado secun-
dario) se realiza con criptodivisas (frecuentemente el ether, pero pueden ser otras
criptomonedas®). Esta caracteristica operativa tiene como implicacion principal
que el inversor en NFTs puede obtener una renta tributable a efectos de IRPFE, no
solo cuando transmite un NFT previamente adquirido, sino también por la mera
adquisicion del NFT, ya que para adquirir dicho NFT entrega en contraprestacion
criptodivisas que formaban parte de su patrimonio, generandose como consecuen-
cia de esta permuta (intercambio de criptodivisas por NFT) una ganancia patrimo-
nial en sede del adquirente del NFT.

A continuacidn examinaremos cada uno de estos dos eventos tributables (adqui-
sicion y transmision de NFTs) en el IRPF de los inversores en estos criptoactivos.

1. Tributacion en el IRPF del comprador del NFT por el pago efectuado en
criptodivisa para la adquisicion del NFT

De acuerdo con el articulo 33 de la LIRPF, se considera que se genera una
ganancias o pérdidas patrimoniales si se cumplen los tres siguientes requisitos:
(i)  Que se produzca una variacion en el valor del patrimonio del contribuyente.

(il)) Que dicha variacion esté motivada por una alteracioén en la composicion
del patrimonio.

3% Ni tampoco se encuadran, con carcter general, en los supuestos del articulo 75.2 de la LIRPF.
35 E incluso como hemos visto, en algunas plataformas se admite el uso de dinero fiduciario,
aunque son casos menos frecuentes.
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(iii)) Que la renta no se califique legalmente como rendimientos (del trabajo,
de actividades econdmicas o del capital mobiliario).

Cuando un inversor persona fisica y residente fiscal en Espafia, que actda
como un inversor privado, transmite criptodivisas (por ejemplo, ethers) para
adquirir un NFT, por la transmision de criptodivisas que sirven como pago de la
contraprestacion acordada se estaria produciendo una variacion en el valor de su
patrimonio (por la fluctuacion del valor de la criptomoneda utilizada como medio
de pago desde su adquisicion hasta su transmision) motivada por una alteracion
del mismo (intercambio de una criptomoneda por un NFT), por lo que, dicha
operacion generaria una ganancia patrimonial en sede del comprador del NFT que
tributaria en el IRPF3¢,

Esta calificacion como ganancia patrimonial ha sido confirmada por parte de la
DGT, entre otras en sus consultas V0808-18 y V1604-18.

Atendiendo a la calificacién como ganancias patrimoniales de la renta obtenida
por el comprador del NFT por el intercambio de criptodivisas para la adquisicién
de este criptoactivo interesa realizar las siguientes consideraciones relativas a la
cuantificacion, imputacion temporal, identificacion de las criptodivisas transmitidas
y tratamiento de las pérdidas’”:

(1)  Cuantificacion. Conforme a la regla general establecida en el articulo 34
de la LIRPF anteriormente sefialado, el importe de la ganancia patrimo-
nial se cuantificara como la diferencia entre (i) el valor de transmision
(valor de cotizacion de la criptodivisa entregada a cambio del NFT en el
momento de la compra del NFT), y (ii) el valor de adquisicion de dichas
criptodivisas (por ejemplo, bitcoins). Sin embargo, esta regla general
debe complementarse con las tres siguientes precisiones:

a) En primer lugar, como quiera que el intercambio de criptodivisas por
NFTs se calificaria como una permuta®, resultaria de aplicacion la
regla especial de determinacion de la ganancia o pérdida patrimonial
prevista en el articulo 37.1.h) de la LIRPF?*° . En virtud de esta regla,
que afecta a la determinacion del valor de transmision, la ganancia o

3¢ Ello siempre y cuando nos encontremos ante un inversor que no actiia de forma profesional,
sino como un inversor privado. En este sentido, debemos recordar que la renta obtenida por parte de
los traders personas fisicas que actian como inversores profesionales al transmitir sus criptodivisas en
el marco de su actividad profesional podria calificarse como rendimiento de actividades econémicas
de conformidad con el articulo 27 de la LIRPF.

Para profundizar en esta problematica se recomienda acudir a EGEA PEREZ-CASARA, L.,
«Tratamiento tributario del “bitcoin” y demas criptomonedas», Cuadernos de derecho y comercio,
num. 70, 2018, pp. 131-180. .

37 Muchos de estos aspectos estan tratados en mayor profundidad en EGEA PEREZ CARASA, 1.,
«Tratamiento tributario del “bitcoin”...», op. cit.

3 Recordemos que, de conformidad con el articulo 1.538 del Codigo Civil la permuta es un
contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra.

3 Asi se confirma, por ejemplo, en la contestacion a la consulta tributaria vinculante V1149-18
de la DGT.
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pérdida patrimonial se determinara por la diferencia entre (i) el valor
de adquisicion del bien o derecho que se cede (criptodivisa utilizada
para el pago), y (ii) el mayor de los dos siguientes®:

e Elvalor de mercado del bien o derecho entregado (criptodivisa).

e El valor de mercado del bien o derecho que se recibe a cambio
(valor del mercado del NFT).

b) En segundo lugar, que a la hora de determinar el valor de transmision
y adquisicidn para tener en cuenta en el calculo de la ganancia patri-
monial deben computarse los gastos o comisiones que cobran tanto
las plataformas de NFTs como las casas de cambio o exchanges.

Esta conclusion ha sido expresamente confirmada por parte de la
DGT, entre otras en su consulta V1604-18, en la cual se permite, en
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 35 de la LIRPF, (i) incre-
mentar los costes de adquisicion por las comisiones pagadas por el
contribuyente a los exchanges en la adquisicion de los criptoactivos,
y (ii) minorar el valor de transmision por las comisiones y gastos sa-
tisfechos a dichas casas de cambio inherentes a la transmision de los
criptoactivos.

c) La cuantificacion de la ganancia patrimonial se debera efectuar en
euros y determinando el coste de adquisicion conforme a los criterios
de identificacion de la criptodivisa transmitida que se sefialan segui-
damente.

(i1) Criterios de identificacion de las criptodivisas transmitidas. A la hora de
determinar el coste de adquisicion a tener en cuenta para el calculo
de la ganancia patrimonial, se plantea la cuestion de cual es el criterio
que debe seguirse de cara a identificar las criptomonedas que se transmi-
ten para efectuar la compra del NFT. Y es que, lo mas habitual sera que el
contribuyente disponga de una cartera de la criptomoneda empleada en
la compra del NFT compuesta por monedas adquiridas en fechas diferen-
tes, con precios diferentes, y, en su caso, adquiridos a través de diferentes
casas de cambio.

Pues bien, sobre este particular se ha pronunciado la DGT en su
contestacion a la consulta V1604-18 (ratificada por la reciente consulta
V2005-22) estableciendo (i) que, ante la ausencia de una norma especifi-
ca diferente en la LIRPF para las criptodivisas, debe acudirse al criterio
FIFO (First In First Out) establecido en el articulo 37.2 de la LIRPF
(en virtud del cual debe considerarse que se transmiten las criptodivisas
adquiridas en primer lugar)*, y (ii) que el criterio FIFO se aplica global-

4 Téngase en cuenta que, en la medida en que la operacion se realiza entre partes independientes y
los precios estan fijados en el mercado ofrecido por la plataforma, el valor de mercado de la criptodivisa
entregada tendera a coincidir con el valor del mercado por el que se subasta el NFT adquirido.

4" Ello dado que, a juicio de la DGT en la citada consulta, una misma criptodivisa tiene la
naturaleza de bien homogéneo en tanto que: «son computables por unidades o fracciones de unidades,
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mente por contribuyente, con independencia de que haya adquirido su
cartera de esa misma criptodivisa en diferentes exchanges (de forma que
se aplica un FIFO global por contribuyente y criptodivisa y no un FIFO
por cada casa de cambio)*2.

(ii1) Imputacion temporal. En el ambito de intercambio de criptomonedas se
ha venido planteando una cuestion recurrentemente en relaciéon con las
permutas, y es si se puede extrapolar a las operaciones con criptodivi-
sas el criterio que mantiene la DGT desde su consulta V0243-07 para la
imputacion temporal de las ganancias patrimoniales obtenidas por los
intercambios de divisas tradicionales (por ejemplo, cambio de ddlares
por euros, o de libras por dolares). Recordemos que, en virtud de este
criterio, la tributacion como ganancia patrimonial solo se produce cuan-
do se lleva a cabo la conversion de las divisas a euros, pero no cuando
se convierten a otras divisas (como puede ser un intercambio de yuanes
por libras, en cuyo caso se difiere temporalmente la ganancia hasta que
se intercambien por euros).

Como exponia en otro articulo®, de aplicarse este criterio a las
criptodivisas Unicamente se produciria una ganancia patrimonial si
dichas criptodivisas son intercambiadas por euros, pero no se generaria
tributacion en las permutas, esto es, cuando las criptodivisas se
intercambien (i) por otras criptomonedas, (ii) por otros criptoactivos, o
(ii1) por otras divisas distintas al euro (como el dolar o la libra). Por lo
tanto, la extrapolacion de este criterio al caso de la transmision de una
criptodivisa para adquirir NFTs permitiria no imputar temporalmente
ganancia o pérdida patrimonial alguna en el momento de la adquisicion
de este criptoactivo, lo cual tendria una gran trascendencia en la practica.

Sin embargo, hoy en dia, el criterio de la DGT a este respecto es el
manifestado en su consulta V0808-18, en la cual el Centro Directivo ha
establecido que la regla especial de imputacion temporal prevista para las
divisas no puede aplicarse de forma extensiva a las criptodivisas, y ello
sobre la base de considerar que las criptomonedas no deben calificarse

tienen su origen en un mismo protocolo especifico y poseen todas las mismas caracteristicas». En la
consulta V2005-22 se manifiesta que: «Las criptomonedas de un tipo, computables por unidades o
fracciones de unidades, tienen su origen en un mismo protocolo informdtico y todas las del mismo tipo
poseen las mismas caracteristicas, siendo iguales entre si, lo que confiere a las diferentes unidades o
fracciones de unidades de la criptomoneda en cuestion la naturaleza de bienes homogéneosy.

“ La DGT justifica este criterio en su consulta V1604-18 de la siguiente forma «Que las
criptomonedas se adquieran y transmitan en diferentes casas de cambio o “exchanges” no
constituye una circunstancia que altere la homogeneidad de las referidas monedas virtuales». En
la consulta V2005-22 se modifica la justificacion «Habida cuenta que la LIRPF no establece una
regla especifica diferente para identificar, en el caso de monedas virtuales homogéneas, las que se
entienden transmitidas a efectos de determinar la correspondiente ganancia o pérdida patrimonial,
cabe entender, de acuerdo el criterio anteriormente sefialado, que en el caso de efectuarse ventas
parciales de criptomonedas de un mismo tipo que hubieran sido adquiridas en diferentes momentos,
debe considerarse que las criptomonedas que se transmiten son las adquiridas en primer lugar».

4 EGEA PEREZ-CARASA, I., «Tratamiento tributario del “bitcoin” y demads criptomonedasy,
Cuadernos de Derecho y Comercio, nim. 70, 2018, pp. 131-180.
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como «divisas» sino como una suerte de «activos intangibles no asimi-
lables a divisas».

Este criterio tiene como consecuencia que se generen ganancias pa-
trimoniales no solo cuando se conviertan las criptomonedas a euros, sino
que basta con «moverse» de una criptomoneda a otra o a otro criptoactivo
(como ocurre con la adquisicion del NFT a cambio de criptomonedas) para
generar una ganancia o pérdida patrimonial a integrar en la base imponible
del ahorro del contribuyente. Por lo tanto, conforme al criterio actual de la
DGT, no es posible diferir la ganancia o pérdida patrimonial que se pueda
poner de manifiesto por el intercambio de criptodivisas por NFTs.

No obstante, debe tenerse en cuenta que el razonamiento utilizado
por la DGT para justificar este criterio (negando que se traten de divisas)
puede resultar discutible atendiendo (i) al criterio mantenido por este
Centro Directivo en otras subdirecciones*, y (ii) sobre todo, si se tiene
en cuenta que criptodivisas como el bitcoin ya se han convertido en mo-
neda de curso legal en el Salvador®y Republica Centroafricana*, y que
es probable que otros paises como Panama, Paraguay o incluso Ucrania®’
puedan adoptar esta misma decision en un futuro®.

Por tanto, no es descartable que este criterio de la DGT pueda verse
modificado en un futuro®.

(iv) Pérdidas patrimoniales. Si, como consecuencia de la caida de la cotiza-
cion de la criptodivisa entregada para adquirir el NFT, el valor de trans-
mision es inferior al coste de adquisicion, entonces se generara en el
contribuyente una pérdida patrimonial que se integrara y compensara en
la base imponible del ahorro atendiendo a las reglas generales del IRPF.

Esta pérdida tendré la consideracion de deducible con caracter ge-
neral. Sin embargo, la deducibilidad de esta pérdida puede encontrar-
se limitada (o, mejor dicho, diferida en el tiempo) en caso de que se
produzca una reinversion en activos equivalentes (esto es, en esa misma
criptomoneda) dentro de un determinado periodo de tiempo. Y es que, el

4 Como se analizara més adelante, la DGT ha considerado que las criptodivisas deben asimilarse
a divisas a efectos de IVA (siguiendo el criterio del TJUE) y la Subdireccion de Tasas y Precios
Puablicos los asimila a medios de pago (al establecer que deberan declararse «de la misma forma que
se haria con un capital en divisas») en el ambito del IP.

4 Entre otras, se puede consultar la siguiente noticia: https://www.bbc.com/mundo/noticias-
america-latina-58441561

4 Como puede leerse en la siguiente noticia: https://www.larazon.es/internacional/20220428/
kznhnknzcbhf3ltxndepkzsqn4.html

47 Como consecuencia de la situacion de guerra, tal y como se puede ver en esa noticia:
https://tynmagazine.com/ucrania-aprueba-el-bitcoin-como-moneda-de-curso-legal-en-plena-guerra/

% Tal y como se sefiala, entre otras en la siguiente noticia: https://www.bolsamania.com/
noticias/criptodivisas/panama-paraguay-o-turquia-en-las-quinielas-para-emular-a-el-salvador-con-
el-bitcoin--9016639.html

4 Téngase en cuenta, no obstante, que la aceptacion como moneda de curso legal solo se esta
planteando con respecto al Bitcoin exclusivamente, existiendo muchas otras criptomonedas que
no podrian beneficiarse de esta calificacion. Entre ellas estaria el ether, que seria la criptomoneda
utilizada de forma mas habitual hoy en dia en el mercado de los NFTs.
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articulo 33.5) de la LIRPF establece que no se computaran como pérdi-
das patrimoniales:

a) Las derivadas de las transmisiones de elementos patrimoniales, cuan-
do el transmitente vuelva a adquirirlos dentro del afio siguiente a la
fecha de dicha transmision (letra e del art. 33.5 de la LIRPF)™.

b) Las derivadas de las transmisiones de valores o participaciones admi-
tidos a negociacion en alguno de los mercados secundarios oficiales
de valores, cuando el contribuyente hubiera adquirido valores ho-
mogéneos dentro de los dos meses anteriores o posteriores a dichas
transmisiones (letra f del citado precepto).

c) Las derivadas de las transmisiones de valores o participaciones no
admitidos a negociacion cuando el contribuyente hubiera adquirido
valores homogéneos en el afio anterior o posterior a dichas transmi-
siones (letra g del articulo 33.5 de la LIRPF)>'.

Con respecto a la aplicacion de estas reglas, debemos tener en cuenta
que la DGT ha confirmado (i) por un lado, que dos monedas de una
misma criptodivisa son bienes homogéneos entre si*2, y (ii) por otro
lado, que las criptomonedas no pueden considerarse como valores a
efectos del IRPF*. Asi las cosas, y en linea con lo manifestado por Coto
GONZALEZ y ROMERO GARCiA™ parece evidente que no podrian resultar
de aplicacion los apartados f (para valores homogéneos cotizados) y
g (para valores homogéneos no cotizados) al no tener la condicion de
valores, sin embargo, no se puede descartar la aplicacion de la norma
anticomputo de pérdidas de la letra e) del articulo 33.5 de la LIRPF
para el resto de elementos patrimoniales. En particular, y en palabras de
estos autores: «De acuerdo con ciertas opiniones doctrinales, podria sin
embargo resultar de aplicacion la regla contenida en el articulo 33.5.e)

50 Lanorma aclara que esta pérdida patrimonial podra integrarse cuando se produzca la posterior
transmision del elemento patrimonial recomprado, por lo que se trata de un diferimiento en el
reconocimiento de la pérdida.

! De nuevo, y atendiendo a la configuracion de estas reglas como un mecanismo de diferimiento
de las pérdidas. En ambos casos (valores cotizados de la letra f) y valores no cotizados de la letra g)
el parrafo final del articulo 33.5 de la LIRPF establece expresamente que «las pérdidas patrimoniales
se integraran a medida que se transmitan los valores o participaciones que permanezcan en el
patrimonio del contribuyente».

52 Como ha confirmado la DGT, entre otras en su consulta V1604-18 ratificada por V2005-22
anteriormente resefiadas, para concluir que se puede aplicar el método FIFO.

53 En este sentido se ha pronunciado la DGT en su consulta V1149-18 en la cual excluye a
criptomonedas como el bitcoin e iota del ambito de aplicacion del exit tax sobre la base del siguiente
razonamiento: «Las monedas virtuales bitcoin e iota no se encuentran incluidas en el ambito
de aplicacion del exit tax “al no tener dichas monedas virtuales consideracion de acciones o
participaciones de cualquier tipo de entidad”».

% Coto GONZALEZ, L. y ROMERO GARCiA, F., «La Agencia Tributaria y la fiscalidad de las
criptomonedasy, periscopiofiscalylegal.pwc.es [en linea], 11 de febrero de 2022, [fecha de consulta:
11 de mayo de 2022]. Disponibles en: https://periscopiofiscalylegal.pwc.es/la-agencia-tributaria-y-
la-fiscalidad-de-las-criptomonedas/
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de la Ley del IRPF en base a la cual no podran computarse aquellas
peérdidas derivadas de la transmision de elementos patrimoniales que
vuelvan a adquirirse en el plazo de un ario. Asi, en caso de adquisicion
de criptomonedas que tengan la misma naturaleza que las transmitidas
con menos de un aiio de antelacion, podria cuestionarse la deducibilidad
de la pérdida generada en la primera trasmision».

Notese la importancia practica de esta regla, habida cuenta de la
volatilidad de estos activos y la frecuencia con la que los operadores
de estos mercados transmiten y reinvierten en criptodivisas (siendo
el plazo de un afio un plazo extremadamente amplio para un mercado
tan dinamico como el de las monedas virtuales). Si bien es cierto que,
conforme a la redaccién actual de la norma, tiene dificil encaje (por no
tratarse de valores), cabria preguntarse si no tendria mas sentido establecer
una norma especifica para este tipo de activos con un plazo limitado, al
menos, a 2 meses, equiparandolo al resto de activos cotizados.

Finalmente, en la medida en que la ganancia o pérdida patrimonial trae causa
de la transmision de criptodivisas (a cambio del NFT adquirido), esta ganancia
patrimonial se integrarda en la base imponible del ahorro del contribuyente,
tributando, como maximo, a un tipo impositivo marginal del 26 %%.

Asimismo, las ganancias o pérdidas patrimoniales que pudiera obtener el ad-
quirente del NFT por la transmision de criptodivisas utilizadas para el pago de su
precio no se encontraran sujetas a retencion en tanto que no se encuentran dentro
del catalogo de ganancias patrimoniales previsto en el articulo 75.1.d) del Regla-
mento del IRPF.

2. Tributacion en el IRPF del inversor en NFT por la transmision del NFT
en el mercado secundario

Con caracter adicional a la renta que se pueda generar en la adquisicion de los
NFTs, las personas fisicas titulares de NFTs también obtendran una renta tributa-
ble en el IRPF en caso de que transmitan dicho NFT. En particular, en la medida en
que actien como inversores privados, la transmision del NFT (a cambio de recibir
una criptodivisa) generard la correspondiente alteracion patrimonial y variacion
del valor del patrimonio del contribuyente, calificandose la renta obtenida en se-
de del vendedor como una ganancia o pérdida patrimonial de conformidad con el
articulo 33 de la LIRPE.

5 Téngase en cuenta el eventual incremento del tipo marginal de la base imponible del ahorro
para los ejercicios 2023 y 2024, de acuerdo con el paquete de medidas fiscales anunciado por el
Gobierno para estos ejercicios. En concreto, en el IRPF se prevé (i) incrementar hasta el 27 % el
gravamen en las rentas de la base imponible del ahorro entre 200.000 euros y 300.000 euros, y (ii)
incrementar hasta el 28 % las rentas de la base imponible del ahorro superiores a 300.000 euros.
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Esta calificacion ha sido confirmada por Miras MaRIN, N.%¢ en los siguientes
términos: «En el IRPF —siempre que no estemos en el ambito de una actividad
economica— con la venta de obras de arte (digitales o no) certificadas por NFTs,
nos encontrariamos con la generacion de una ganancia o pérdida patrimonial, de
acuerdo con el articulo 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Fisicas y de modificacion parcial de las leyes de
los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Pa-
trimonio (en adelante, LIRPF), el cual establece que “son ganancias y pérdidas
patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se
pongan de manifiesto con ocasion de cualquier alteracion en la composicion de
aquel, salvo que por esta Ley se califiquen como rendimientos”.

La tributacion de esta ganancia patrimonial tiene las especialidades que se se-
flalan a continuacion:

(1)  Cuantificacion. Teniendo en cuenta que el intercambio del NFT por el
precio de venta pactado (recibido generalmente en criptodivisas) tam-
bién se consideraria como una permuta a efectos fiscales, la ganancia
patrimonial se debera determinar de conformidad con lo previsto en los
articulos 34 y 37 de la Ley de IRPF en los mismos términos expuestos en
el apartado anterior. En concreto:

a) Al resultar de aplicacion en este caso la regla especial de las permu-
tas del articulo 37 de la LIRPF anteriormente mencionada, el valor
de transmision sera el mayor de (i) del valor de mercado del bien
o derecho entregado (NFT), o (ii) del valor de mercado del bien o
derecho que se recibe a cambio (valor del mercado de la criptodivisa
recibida). No obstante, como quiera que estos activos se negocian en
uno o varios mercados entre partes independientes, entendemos que
ambos valores generalmente coincidiran en la practica.

Por otra parte, este valor de transmision estara determinado por
el precio acordado de venta del NFT (que debera transformarse a
euros aplicando el tipo de cambio que corresponda a la criptodivisa
percibida)®’. Asimismo, tendiendo a lo dispuesto en el articulo

3¢ MIRAS MARIN, N. «EI régimen tributario de los tokens no fungibles», pp. 203-217, Capitulo
VII de la obra dirigida por ALVAREZ MARTINEZ, J. et al. Retos de la sociedad digital: Regulacion y
fiscalidad en un contexto internacional, Madrid, Reus, 2022.

7 En este punto se presentan dos problemas practicos no resueltos en relacion con el tipo de
cambio aplicable en la ganancia patrimonial:

(i) En primer lugar, debe destacarse que, tradicionalmente, la DGT ha mantenido criterios
distintos en cuanto al procedimiento para aplicar los tipos de cambio en las ganancias patrimoniales
derivadas de la venta de acciones y las derivadas de la venta de participaciones en Instituciones de
Inversion Colectiva (IIC). En este sentido:

a) En el caso de transmision de acciones cotizadas denominadas en moneda extranjera, la
DGT, entre otras en su consulta V1740-17, ha establecido que el calculo de la ganancia o pérdida
patrimonial derivada de la venta de estas acciones debe realizarse en moneda local y posteriormente
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35.2 de la LIRPF, este precio podra minorarse por la comision de
venta cobrada, en su caso, al vendedor por parte del marketplace
(como gasto inherente a la transmision)®.

a) El coste de adquisicion del NFT estara constituido por el precio en
criptodivisa abonado para comprar el mismo, convertido a euros
atendiendo al tipo de cambio que corresponda a dicha criptodivisa®.
Igualmente, a tenor de lo dispuesto en el articulo 35.1.a ) de la LIRPF
el mismo podra verse incrementado por el importe de las comisiones
inherentes a la adquisicidn satisfechas por el comprador en su mo-
mento.

(i) Identificacion individualizada del bien transmitido. Por otro lado, aten-
diendo a la naturaleza no fungible de los NFTs y a su singularidad, no
serd posible disponer de una cartera de NFTs que puedan considerarse
bienes homogéneos. En consecuencia, entendemos que debera efectuar-
se un seguimiento individualizado de cada NFT para determinar en todo
momento su coste de adquisicion, sin que pueda aplicarse en este caso la
regla FIFO anteriormente mencionada para las criptodivisas.

convertir dicha ganancia/pérdida patrimonial a euros segin el tipo de cambio de aplicacion en la
fecha de la alteracion patrimonial (GPeur = (VTdivisa — Vadq Divisa) x fc fecha transmision).

b) Por el contrario, en caso de transmision de participaciones en IICs denominadas en moneda
extranjera, el criterio de la DGT (manifestado, entre otras, en sus consultas 0687-04, de 22 de marzo,
y 1232-03) es que las ganancias patrimoniales se determinaran por diferencia entre el valor de
enajenacion de las participaciones, determinado en euros al tipo de cambio correspondiente al dia de
la operacion, y su valor de adquisicion, igualmente considerado en euros al cambio de la fecha en
que se hubiera realizado la adquisicion. (GPeur = VTdivisa x tc fecha transmision — Vadq x tc fecha
adquisicion).

Pues bien, se plantea la cuestion de cual de los dos criterios anteriores deberia aplicarse en el caso
de los NFTs, sin que tengamos constancia da la existencia de ninguna consulta vinculante que aclare
esta problematica. Dada la elevada volatilidad de la cotizacion de las criptomonedas (en las que
suelen estar denominado el valor de los NFTs) aplicar un criterio u otro podria generar diferencias
relevantes, por lo que seria recomendable que la DGT se pronunciase sobre este particular.

(ii) Adicionalmente, se presenta un segundo problema practico muy comun y es que la cotizacion
de las criptodivisas tiene una elevada fluctuacion intradia y varia notablemente en funcion del
exchange o indicador al que se acuda. Recordemos que, consciente de esta problematica, la DGT en
su consulta V3513-19 (como veremos mas adelante) ha sentado un criterio practico en el ambito del
IVA estableciendo que «(...) serd admisible la utilizacién de aquellas fuentes de publicacion de tipos
de cambio que reunan ciertas caracteristicas tales como que sean representativos, que dichas fuentes
sean de uso generalizado y aceptados para la conversion de divisas, que sean de facil acceso y por
ultimo, que sean utilizadas de manera recurrente y mantenida en el tiempo por el sujeto pasivoy.

Este criterio no llega a objetivizar del todo el método de calculo, pero introduce criterios
razonables que creemos que pueden ser extrapolables al ambito de la tributacion directa.

58 También resultard de aplicacion en este caso la regla especial de las permutas del articulo
37 de la LIRPF anteriormente mencionada. La misma establece que el valor de transmision sera el
mayor de (i) del valor de mercado del bien o derecho entregado (NFT), o (ii) del valor de mercado del
bien o derecho que se recibe a cambio (valor del mercado de la criptodivisa recibida). No obstante,
como quiera que estos activos se negocian en uno o varios mercados entre partes independientes,
entendemos que ambos valores coincidiran en la practica.

% Nos remitimos a las dos problematicas expuestas en la anterior nota al pie.
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(i) Imputacion temporal. En cuanto a la imputacion temporal, en este caso
las ganancias o pérdidas patrimoniales que se pongan de manifiesto
como consecuencia de la venta del NFT deberan imputarse temporal-
mente en el ejercicio de la transmision de dicho criptoactivo (ejercicio de
la alteracion patrimonial) conforme a lo dispuesto en el articulo 14.1.c)
de la LIRPF®. En este sentido, si bien pueden existir argumentos para
defender la extension de la aplicacion del criterio que permite diferir la
imputacion temporal de las ganancias patrimoniales en los cambios de
divisas tradicionales (a divisas distintas del euro) a los intercambios de
criptodivisas, en el caso de los NFTs la aplicacion de esta regla de dife-
rimiento tiene, en mi opinioén, poco recorrido, en la medida en que los
NEFTs no constituyen meros medios de pago, sino que su funcionalidad,
naturaleza y finalidad no puede equipararse a la de una divisa.

(iv) Pérdidas patrimoniales. Finalmente, si el valor de mercado del NFT en
el momento de la venta ha caido con respecto al precio por el que fue
adquirido, se generard una pérdida patrimonial que podra integrarse y
compensarse en la base imponible del ahorro siempre que se disponga de
la correspondiente acreditacion y justificacion de los valores de adquisi-
cion y transmision.

Dicho esto, y dado el caracter Gnico y singular de los NFTs, en este
caso la norma anticomputo de pérdidas con recompra solo aplicara
si se vuelve a comprar ese mismo NFT dentro del plazo de un afio,
pero no otro. Y es que, como hemos anticipado, y al contrario de lo
que ocurre con las criptodivisas, parece razonable entender que un
NFT no pueda considerarse como un bien homogéneo con otro NFT,
partiendo de sus caracteristicas unicas y su singularidad. No obstante,
no estaria de mas que este aspecto, por obvio que pueda parecer, se
aclarase por parte de la DGT de cara a ganar seguridad juridica sobre
este particular.

Las ganancias o pérdidas patrimoniales determinadas con las especialidades
que se acaban de sefalar se integrardn en la base imponible del ahorro (tributando
al tipo marginal del 26 %°'") y no estarian sujetas a retencion al no ser una de las
ganancias patrimoniales expresamente incluidas en el citado articulo 75.1.d) del
Reglamento del IRPF.

% Sin perjuicio de que tedricamente pueda resultar alguna regla especial como la regla de
operaciones a plazos o con precio aplazado previstas en el articulo 14.2.d) de la LIRPF.

¢ Como se ha anticipado anteriormente, no debemos olvidar el eventual incremento del tipo
marginal de la base imponible del ahorro para los ejercicios 2023 y 2024, de acuerdo con el paquete
de medidas fiscales anunciado por el Gobierno para estos ejercicios. En concreto, en el IRPF se prevé
(1) incrementar hasta el 27 % el gravamen en las rentas de la base imponible del ahorro entre 200.000
euros y 300.000 euros, y (ii) incrementar hasta el 28 % las rentas de la base imponible del ahorro
superiores a 300.000 euros.
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1.3.  Comisiones percibidas por el creador en caso de posteriores reventas en
el mercado secundario y rentas obtenidas por la explotacion y cesion de
derechos del elemento subyacente del NFT

Tal y como se ha explicado en apartados anteriores, uno de los principales
atractivos de los NFTs es su programabilidad, y, en particular, la posibilidad de
codificar los NFTs para que el creador reciba como comision o regalia un deter-
minado porcentaje cada vez que se produzca una transmision de dicho NFT en el
mercado secundario.

Asimismo, también es posible que junto al NFT se lleve a cabo la cesion a los
siguientes titulares de los NFTs de determinados derechos asociados al elemento
subyacente cuya explotacién puede originar rentas para estos ultimos que también
estarian sometidas a tributacion en el IRPF.

A la hora de analizar la tributacion en IRPF de estas fuentes adicionales de
rentas, debemos diferenciar los dos siguientes escenarios:

(1)  Comisiones percibidas por el creador del NFT por sucesivas transmisio-
nes del criptoactivo en el mercado secundario. Siguiendo con lo expues-
to anteriormente, con caracter general los creadores de NFTs llevaran a
cabo una ordenacion por cuenta propia de factores con la voluntad de
intervenir en el mercado que conlleva la calificacion de las rentas obteni-
das por esta actividad como RAE.

Pues bien, dentro de estas rentas se deberan incluir, como ingresos
adicionales, y bajo la calificacion de RAE, los ingresos percibidos por
estas comisiones o regalias, por tratarse de un rendimiento mas derivado
del ejercicio de su actividad.

A este respecto, no debemos olvidar que el articulo 25.4.a) de la
LIRPF establece que tendran la calificacion de rendimientos del capital
mobiliario, «Los procedentes de la propiedad intelectual cuando el con-
tribuyente no sea el autor y los procedentes de la propiedad industrial
que no se encuentre afecta a actividades economicas realizadas por el
contribuyente».

Sin embargo, en este primer caso, consideramos que no resultaria
de aplicacion la calificacion como Rendimientos del Capital Mobiliario
(RCM) sobre estos canones, sino que los mismos se encuadrarian dentro
de los RAE por dos motivos:

a) En primer lugar, porque, conforme a la redaccidn literal de este ar-
ticulo, si quien percibe las comisiones o regalias por la reventa del
NEFT es el autor original de dicho NFT y de la obra subyacente, que-
dara excluido de la calificacion como RCM.

b) En segundo lugar, y en linea con el razonamiento anterior, porque pa-
rece desprenderse que la calificacion como RCM de estas rentas pro-
cedera unica y exclusivamente si previamente se ha verificado que no

50 Cuadernos de Derecho y Comercio julio-diciembre 2022, num. 78, pags. 17-142



GUIA DEL TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS NFTs (TOKENS NO FUNGIBLES) EN ESPANA

existe una organizacion por cuenta propia de medios de produccién o
de recursos humanos con la finalidad de intervenir en la produccion
o distribucion de bienes o servicios, ya que, en ese caso, prevalecera
la calificacion como RAE.

Este es el motivo por el que parece que el legislador excluye
como RCM a los rendimientos de propiedad intelectual percibidos
por el autor, ya que sobreentiende que, en este caso, se incluiran
como RAE en sede de la actividad efectuada por este ultimo. En
esta misma linea se ha pronunciado en los siguientes términos:
«Reseriar que cuando los rendimientos de la propiedad intelectual
se perciban por el propio autor serd considerando como rentas
del trabajo en la medida que se cede el derecho a su explotacion,
si el autor realiza una actividad que supone la ordenacion por
cuenta propia de medios de produccion y recursos humanos o de
uno de ambos con la finalidad de intervenir en la produccion o
distribucion de bienes o servicios estariamos en presencia de un
rendimiento proveniente de actividades econémicas»®.

Bajo su calificacion como RAE estos rendimientos se integraran y
compensaran en la base imponible general en los mismos términos y con
las mismas condiciones anteriormente expuestas, presentando la misma
problematica en relacion con las retenciones que se ha analizado en el
apartado correspondiente y al cual nos remitimos.

(iil) Rendimientos por la explotacion y cesion de derechos del elemento sub-
vacente del NFT. Como se ha analizado, puede ocurrir que junto con el
NEFT el autor de la obra subyacente transmita al comprador del NFT de-
terminados derechos de propiedad intelectual que sean explotados poste-
riormente por parte de este ultimo, generando rentas que deberan tributar
en su IRPE.

En este segundo caso si que resultara de aplicacion lo dispuesto en el
articulo 25.4 de la LIRPF que, recordemos, califica como rendimientos
del capital mobiliario a aquellos procedentes de la propiedad intelec-
tual cuando el contribuyente no sea el autor. En esta misma linea se han
pronunciado CEDIEL y PEREZ POMBO®: «Pues bien, mientras que en el
caso del autor o creativo original, las rentas derivadas de la venta y
explotacion de los NFT se integrarian como rendimientos de la activi-
dad economica, en el caso de los sucesivos tenedores (distintos de los
autores, artistas o creativos originales), la explotacion de los derechos
de propiedad intelectual o industrial podrian calificarse como rentas del

2 CISS Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (en linea) accesible a través del
siguiente enlace: https://cissfiscal.ciss.es/Content/DocumentoChapComp.aspx?params=H4sIAA
AAAAAEADWOS27DMAXETxOvk36cdqFNnQINOBhG6wvQEmMETtUhBpFP49hUgdDfz3i
xGdxbeoxvzhoOu8tvDnWYwEn6DXDGF4laMimzgi3ifRH4-JGIDqqSdsGVZr8F1EmgWHS
dvind6VRz0ceaxj2hu6FBrV_AMxaXMYmSSd4HsMWpIRO-MZj0k9TcIQNSHDKxpwTrdeHpcP
Y35K2XHMvODhV9b1MstM6PhTV-gdRITLOELC ax_bl-dy- AEIXERq-gAAAA==WKE

% CEDIEL, A. y PEREZ PoMBO, E., «Tributacion de los criptoactivos...», op. cit.
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capital mobiliario, atendiendo a la naturaleza original, singular y crea-
tiva subyacente».

Partiendo de su calificaciéon como RCM, es importante recordar
que, en virtud de lo dispuesto en los articulos 45 y 46 de la Ley de
IRPF, este tipo particular de RCM (encuadrados en el articulo 25.4 de
dicha norma) se integraran en la base imponible general, tributando
conforme a la escala general de gravamen del IRPF¢,

2. Implicaciones en el Impuesto sobre Patrimonio

El inversor en NFTs no solo debera tributar por las diferentes modalidades de
obtencion de renta en el IRPF, sino que la mera tenencia de estos criptoactivos
puede generar tributacion en el IP. En este sentido, los articulos 1 y 3 de la Ley
19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio (en adelante, «LIP» o
«Ley del IP»), establecen que el hecho imponible del IP se encuentra constituido
para el sujeto pasivo (persona fisica) y en el momento del devengo del impuesto
(31 de diciembre), por la titularidad del conjunto de bienes y derechos de contenido
econdémico que le sean atribuibles, con deduccion de cargas y gravamenes que
disminuyan su valor y de las deudas y obligaciones personales de las que deba
responder.

De esta forma, si dentro del conjunto de bienes y derechos que conforman el
patrimonio de un determinado contribuyente nos encontramos con NFTs, el valor
de estos tokens debera computarse junto con el resto de bienes y derechos de dicho
contribuyente para la determinacion de la base imponible del IP.

Si bien a la fecha de redaccion de este articulo no tenemos constancia de la
existencia de consultas de la DGT que confirmen esta cuestion en un caso especifico
de un NFT, la sujecion a IP de la tenencia de tokens por parte de los contribuyentes
ha sido implicitamente confirmada por este Centro Directivo, entre otras, en sus
recientes consultas V0766-21 (en relacion con un equity token) y V2834-21 (con
respecto a un utility token)®.

Partiendo de su sujecion a IP, las dos principales cuestiones que se plantean en
relacion con este impuesto son las siguientes:

(i)  Valoracion de los NFTs. En primer lugar, el principal problema de indole
practica que se plantea en relacion con el IP esta relacionado con la valo-

64 Al contrario de lo que ocurre con los RCM de los apartados 1,2 y 3 del articulo 25 de la Ley
de IRPF, que se integran en la base imponible del ahorro.

% En ambas consultas se analiza el criterio de valoracion que debe utilizarse con respecto a los
tokens descritos (equity token y utility token). Aunque no se manifiesta de forma expresa, en estas
dos consultas la DGT da por sentada la sujecion de la tenencia de estos activos al IP (ya que, de lo
contrario, no tendria sentido plantearse su valoracion a efectos de este impuesto).
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racion de los NFTs que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar la
base imponible de este impuesto.

En concreto, cabe preguntarse cual deberia ser la regla de
valoracion de la Ley de IP aplicable considerando las caracteristicas
particulares del NFT en cada caso y teniendo en cuenta que la LIP
contiene, entre otras, las siguientes reglas especiales de valoracion
que podrian resultar de aplicacion en funcion de las caracteristicas
del NFT en cuestion y de su bien o derecho subyacente:

a) Bienes Inmuebles (reglas del articulo 10 de la LIP).

b) Valores representativos de la cesion a terceros de capitales. propios y
a los valores representativos de la participacion en fondos propios de
entidades (reglas de los articulos 13 a 16 de la LIP).

¢) Joyas, pieles de caracter suntuario y vehiculos, embarcaciones y ae-
ronaves (regla del articulo 18 de la LIP).

d) Objetos de arte y antigiiedades (articulo 19 de la Ley de IP)®.

e) Derechos derivados de la propiedad intelectual e industrial (articulo
22 de la Ley de IP).

f) Demas bienes y derechos de contenido econémico (articulo 24 de la
Ley del IP).

A la hora de seleccionar la regla de valoracion aplicable, la DGT,
en las consultas V0766-21 y V2834-21, establece una serie de pautas
que, aunque estan inicialmente referenciadas a otro tipo de tokens,
resultan perfectamente aplicables en la valoracion de los NFTs.

Y es que, como ha manifestado la DGT en la consulta V0766-21
sera preciso un «examen de los derechos o facultades que otorga a su
titular para poder determinar su calificacion a efectos tributariosy.
y, con ello, la regla de valoracion de IP aplicable. En este sentido,
prosigue la DGT, «... los elementos determinantes para realizar una
calificacion fiscal de estos activos virtuales han de buscarse, con
independencia de la denominacion que se les dé, en las facultades o
derechos que otorguen a su titular frente a su emisor, los cuales, a la
vista de su configuracion informatica, se encontraran incluidos en la
programacion que se haya efectuado de tales activos, sin que incida
en dicha calificacion su forma atipica de representacion, tenencia
y transmision, a través de la tecnologia informatica de registro
distribuido, denominada “blockchain” o “cadena de bloques” ».

Por lo tanto, habra que realizar un analisis de los derechos y
facultades otorgados por el NFT sobre el titular de cara a determinar
la regla de valoracion aplicable. En muchas ocasiones, podra ocurrir
que, del andlisis del NFT en cuestion se llegue a la conclusion de que

% Una cuestion que se podria suscitar en caso de encuadrarse en esta categoria seria la eventual
aplicacion de la exencion del articulo 4.tres.b) de la Ley de IP.
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(i)

dicho token no se encuadra en ninguna de las categorias especificas
de bienes de los articulos 10 a 23 de la Ley de IP, en cuyo caso, debera
aplicarse el criterio de valoracion residual o de cierre del articulo
24 de la Ley de IP para «demas bienes o derechos con contenido
economico». A esta misma conclusion llega la DGT (i) en el caso de
las criptodivisas®’, y (ii) en el caso analizado del utility token de la
consulta V2834-21.

Este articulo 24 de la LIP establece que «Los demdas bienes y
derechos de contenido economico, atribuibles al sujeto pasivo, se
valoraran por su precio de mercado en la fecha del devengo del
Impuesto».

Ahora bien, la determinacién a la fecha de devengo del impuesto
(31 de diciembre) del valor de mercado puede variar en funcion del
momento del dia al que acuda (dada la fluctuacion intradia que pueden
tener estos criptoactivos). Asimismo, la valoracién también va a verse
afectada teniendo en cuenta que la mayoria de los precios por los
que cotizan los NFTs estan referenciados en criptodivisas (ethers)
por lo que, de cara a convertir su valoraciéon a euros, de nuevo,
dicha valoracion dependera del indicador o exchange en el que nos
fijemos (para ver la cotizacion de la criptodivisa) y de si tomamos en
consideracion el valor de cierre de dicho dia o el valor medio del dia
(teniendo en cuenta las fluctuaciones intra dia que pueden producirse
en la valoracion de las criptodivisas).

Seria, por tanto, deseable una modificacién normativa o un criterio
interpretativo por parte de la DGT que establezca una regla lo mas
objetiva posible de cara a llevar a cabo la citada valoracion y evitar
discusiones con la Administracion Tributaria®®.

Hasta que esto ocurra, una pauta o criterio que podria resultar
razonable es el expuesto por la DGT en el ambito del IVA en su
consulta V3513-19 en la cual aclara que «(...) serd admisible la
utilizacion de aquellas fuentes de publicacion de tipos de cambio que
reunan ciertas caracteristicas tales como que sean representativos,
que dichas fuentes sean de uso generalizado y aceptados para la
conversion de divisas, que sean de facil acceso y por ultimo, que
sean utilizadas de manera recurrente y mantenida en el tiempo por el
sujeto pasivo.

Bienes improductivos para el limite renta patrimonio. Otro aspecto téc-
nico que puede generar dudas es si los NFTs pueden ser considerados
0 no como bienes improductivos en la determinacion del limite-renta
patrimonio. Recordemos a estos efectos:

7 Entre otras, en sus consultas V2289-18, 0 V0590-18.

% Como ocurre, por ejemplo, con los valores cotizados en los que no solo se aclara en la norma
que se atendera a valor medio de cotizacion del ultimo trimestre del afio, sino que, para dar mayor
seguridad juridica, esta valoracion se fija y publica en una Orden Ministerial publicada en el BOE a
estos efectos.

54
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a) Que, de conformidad con el articulo 31 de la Ley de IP, para los su-
jetos pasivos del IP por obligacion personal existe un limite conjunto
de la cuota integra del IP y de las cuotas del IRPF (cuota integra ge-
neral y cuota integra del ahorro), en virtud del cual su suma no puede
superar el 60 % de la suma de las bases imponibles del IRPF (general
y del ahorro) del ejercicio® y

b) Que, para la correcta determinacion del limite no debe tenerse en
cuenta la parte de la cuota integra del IP que corresponda a bienes
que, por su naturaleza o destino, no sean susceptibles de producir
rendimientos gravados por el IRPF (también llamados bienes impro-
ductivos a estos efectos).

La norma no contiene una definicion cerrada de bienes improduc-
tivos a estos efectos, siendo este un concepto juridico indeterminado
susceptible de interpretacion. Por su parte, la DGT en su reciente
consulta V1685-21 ha establecido los siguientes criterios genéricos
al respecto:

a) En primer lugar, la DGT recuerda que la Ley se refiere a categorias
generales de bienes y no al caso concreto”.

b) En segundo lugar, la DGT identifica dos factores relevantes que de-
ben tenerse en cuenta en dicha determinacion, que son la naturaleza
del elemento patrimonial y el destino asignado por el titular de di-
cho elemento patrimonial. Y ello en los siguientes términos: «Que el
destino asignado por el titular a un elemento patrimonial puede ser
decisivo sobre su capacidad de generar rendimientos, de la misma
forma que la naturaleza de aquel podria generar esa no susceptibi-
lidad de producirlos».

c) En tercer lugar, aclara que dicha naturaleza o destino del bien debe
evaluarse en el momento del devengo del IP. Por lo tanto, y en pala-
bras de la DGT «no se tendrdan en cuenta dentro del calculo del cita-
do limite aquellos elementos patrimoniales que, en dicho momento,
no produzcan rendimientos gravados por la Ley del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Fisicas, al margen de que en un momento
posterior puedan ser sometidos o destinados a operaciones que de-
venguen rendimientos»’!.

% El precepto aclara que, cuando se produzca un exceso de cuota sobre dicho limite, debe
reducirse la cuota del IP para respetar el tope maximo de tributacion, pero la reduccién no puede
exceder del 80% de la cuota. Dicho de otro modo, se establece una cuota minima en el IP, no
reducible, equivalente al 20 % de la total.

7 En esta misma linea se ha pronunciado el TEAC en su Resolucion 1046/2005, de 2 de marzo
de 2007.

I Notese (i) que para llegar a esta conclusion, la DGT se basa en el criterio manifestado por el
TS en el fundamento juridico quinto de su Sentencia de 16 de marzo de 2011, recurso de casacion
n® 212/2007 (ROJ 1346/2011) y (ii) que este mismo criterio ha sido mantenido por la DGT en su
consulta previa V0925-19.
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d) Finalmente, recuerda que, en cualquier caso, la determinacion de los
elementos patrimoniales susceptibles de producir rendimientos cons-
tituye una cuestion de hecho, por lo que debera ser determinada, en
todo caso, por la Administracion gestora del tributo, a la vista de
las circunstancias especificas de los elementos patrimoniales en cada
caso concreto.

Debe destacarse que en la citada consulta se preguntaba
especificamente sobre si las criptomonedas de las que era titular
el consultante (entre otros bienes) debian calificarse como bienes
improductivos a efectos de la liquidacion del IP, sin que la DGT haya
resuelto expresamente esta cuestion, limitdndose a establecer los
criterios genéricos anteriores.

Centrandonos ya en el caso de los NFTs interesa destacar, en
primer lugar, la siguiente mencion expresa realizada por la DGT en la
contestacion a la consulta referenciada: «La norma legal, en realidad,
cuando se refiere a estos bienes improductivos, estd pensando en
objetos de arte, antigiiedades, joyas o suelo no edificado que, en
principio, por su propia naturaleza, no son susceptibles de producir
rendimientos gravados en el IRPF»".

En segundo lugar, en aplicacion de los criterios sefialados
al caso concreto de los NFTs pueden hacerse las dos siguientes
consideraciones:

— Primero que, con caracter general, los NFTS no suelen
generar rendimientos para sus titulares durante el periodo de
tenencia de los mismos™, con independencia de que si son
vendidos en un momento posterior, puedan generar ganancias
patrimoniales tributables por el IRPF. En otras palabras, en el
momento de devengo del IP estos activos virtuales no generan
rendimientos, aunque podran generarlos después en un futuro
cuando se transmitan si se han revalorizado.

— Segundo, que serd muy habitual encontrarnos con muchos
NFTs que se encuentran referenciados a objetos coleccionables
y obras de arte fisico o digital. Pues bien, precisamente estos
elementos subyacentes son los activos que tradicionalmente
se incluirian dentro los bienes improductivos en los que
inicialmente estaba pensando el legislador al establecer esta
norma’.

2 En un sentido parecido se pronuncia la DGT en su consulta 969/1995, de 6 de junio de 1995.

> Téngase en cuenta que las comisiones o canones por reventa para el creador del NFT suelen
percibirse cuando ya se ha transmitido este elemento en el mercado secundario.

™ Sin perjuicio de que, como ya se ha reiterado en ocasiones previas, el NFT y el elemento
subyacente son dos activos distintos, aunque en determinados casos puede que la transmision del
NFT lleve aparejada la transmision de derechos sobre dicho elemento subyacente.
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Asi las cosas, y en base a las dos consideraciones anteriores, resulta
sensato interpretar que, en la gran mayoria de ocasiones, el momento en
que se produzca el devengo del IP, los NFTs se consideraran como bienes
improductivos a efectos del IP, de forma que estos activos virtuales no
deberan tenerse en cuenta dentro del calculo del limite del articulo 31 de
la Ley de IP7.

Ahora bien, la conclusion anterior debe tomarse con cautela teniendo
en cuenta (i) la heterogeneidad de NFTs existentes en el mercado, que
obliga a efectuar un analisis caso por caso, y (ii) la ausencia de un cri-
terio interpretativo de la DGT que avale expresamente la misma, siendo
aconsejable realizar un seguimiento de las consultas evacuadas por parte
de la DGT de ahora en adelante para comprobar si publican alguna nueva
consulta que aclare esta cuestion para el caso de los NFTs y confirme
este criterio.

Finalmente, en relacion con la liquidacion de este impuesto debe recordarse
que, en la medida en que el IP es un impuesto cedido a las CC. AA., su liquidacion
variara dependiendo de si el contribuyente es residente en una CC. AA. u otra.
En particular, (i) el articulo 31 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que
se regula el sistema de financiacion de las Comunidades Auténomas de régimen
comun y Ciudades con Estatuto de Autonomia y se modifican determinadas normas
tributarias (en adelante, «Ley 22/2009») determinar que el rendimiento del IP se
ha producido en la CC. AA. en la que el sujeto pasivo tenga su residencia habitual
(aplicandose la normativa autonémica aprobada por la misma), y (ii) el articulo 28
apartado 1.1° y apartado 2 de la Ley 22/2009 determina que se considera que una
persona fisica es residente a estos efectos en aquella CC. AA. en la que hubiera
permanecido un mayor numero de dias dentro del periodo impositivo (comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, fecha de devengo del IP).

Sobre la base de lo anterior, la liquidacion del IP se efectuara atendiendo
(i) a las reducciones; (ii) tarifas, y (ii1) deducciones y bonificaciones aprobadas, en
su caso, por la normativa autonomica que corresponda, lo cual llevara a sensibles
diferencias de tributacion en la practica por este impuesto’.

3. Obligaciones de informacion para los titulares (modelo 721)

Una de las cuestiones que pueden resultar conflictivas en relacion con la
imposicion directa de las personas fisicas es la necesidad o no de incluir los NFTs
en la declaracion informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero por
parte de sus titulares.

5 Esta seria, ademas, la posicion mas conservadora.

76 Notese el eventual impacto adicional que se podria desplegar para los contribuyentes titulares
de NFTs como consecuencia de la aprobacion del Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas,
previsto en el paquete de medidas fiscales para los ejercicios 2023 y 2024.
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Esta obligacion tributaria fue incorporada por la Ley 7/2012, de modificacion
de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuacion de la normativa
financiera para la intensificacién de las actuaciones en la prevencion y lucha
contra el fraude. En concreto, mediante esta norma se introdujo la Disposicion
Adicional decimoctava en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(en adelante, «<LGT»). Este precepto ha sido desarrollado reglamentariamente en
los articulos 42 bis, 42 ter y 54 bis del Reglamento General de las actuaciones y
los procedimientos de gestion e inspeccion tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicacion de los tributos aprobado por el Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio (en adelante, «KRGAT»)"".

La regulacion anterior introduce la obligacion tributaria de informar sobre las
tres siguientes categorias de bienes descritas expresamente en la Disposicion Adi-
cional Decimoctava de la LGT: (i) cuentas en entidades financieras; (ii) titulos,
activos y valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o
patrimonio de todo tipo de entidades, o de la cesion a terceros de capitales propios,
(ii1) bienes inmuebles y derechos sobre los mismos.

Adicionalmente, para que deban ser incluidos en la citada declaracion, los bienes
que, por su naturaleza, se encuentren dentro de estas tres categorias (i) deben estar
situados en el extranjero, y (ii) deben cumplir un determinado limite cuantitativo,
regulado de forma especifica para cada categoria junto con la informacidn a incluir
y determinados aspectos particulares en cada uno de los tres articulos del RGAT
anteriormente mencionados’.

A partir de esta normativa en los ultimos afios se ha planteado el debate de si las
criptodivisas debieran incluirse o no dentro de esta obligacion de declaracion. Y es
que, como expuse un articulo anterior 7, a la hora de terminar si las criptomonedas
estaban sujetas a esta obligacion de declaracion se planteaban dos interrogantes:
(i) si estaban dentro de las tres categorias de bienes reportables inicialmente
contempladas por la normativa, y (ii) si se podia considerar que las criptomonedas
se encontraban localizadas en el extranjero®.

De los dos interrogantes anteriores, el primero parece haber sido solucionado
con la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevencién y lucha contra el

7 Por ultimo, las disposiciones reglamentarias se complementan con la Orden HAP/72/2013, de
30 de enero, por la que se aprueba el modelo 720, declaracion informativa sobre bienes y derechos
situados en el extranjero, a que se refiere la disposicion adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su
presentacion. (Publicada en el BOE el 31 de enero de 2013).

8 En este sentido: (i) el articulo 42 bis regula la obligacion de informar acerca de cuentas en
entidades financieras situadas en el extranjero; (ii) el articulo 42 ter hace referencia a la obligacion
de informacion sobre valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en
el extranjero, y (iii) el articulo 54 bis regula especificamente la obligacion de informar sobre bienes
inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero.

" EGEA PEREZ-CARASA, ., «Tratamiento tributario del “bitcoin” y demas...», op. cit., pp. 159-161.

% Para profundizar en las reflexiones sobre los dos interrogantes anteriores recomendamos
acudir a EGEA PEREZ-CARASA, [., «Tratamiento tributario del “bitcoin” y demas...», op. cit.
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fraude fiscal, de transposicion de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12
de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las practicas de elusion
fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de

modificacién de diversas normas tributarias y en materia de regulacion del juego
(en adelante, «Ley 11/2021»).

Sin perjuicio de que a la fecha de emision del presente articulo todavia se
esta pendiente el desarrollo reglamentario y de la orden ministerial por la que se
creara un modelo especifico (segun la informacién disponible a dia de hoy®!), esta
Ley 11/2021, a través de su articulo decimotercero, apartado 26, ha introducido
modificaciones en la disposicion adicional decimoctava de la LGT para incluir las
criptomonedas, de conformidad con la siguiente redaccion: «Informacion sobre
las monedas virtuales situadas en el extranjero de las que se sea titular, o respecto
de las cuales se tenga la condicion de beneficiario o autorizado o de alguna otra
forma se ostente poder de disposicion, custodiadas por personas o entidades
que proporcionan servicios para salvaguardar claves criptograficas privadas en
nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales».

Sin embargo, debe destacarse que el segundo de los interrogantes (localizacion
de las monedas virtuales en Espafia o en el extranjero) no ha sido expresamente
solucionado por parte de esta reforma normativa.

Pues bien, centrando el analisis en el caso de los NFTs, debemos destacar que
se plantean exactamente las dos mismas cuestiones conflictivas para estos crip-
toactivos que las anteriormente anunciadas para el caso de las criptomonedas. En
particular:

81 En concreto, el pasado 17 de junio de 2022 se publico en la sede electronica del Ministerio
de Hacienda y Funcion Publica el Proyecto de Real Decreto por el que modifica el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestion e inspeccion tributaria y de desarrollo
de las normas comunes de los procedimientos de aplicacion de los tributos, por el cual se desarrolla
reglamentariamente la nueva obligacion informativa sobre tenencia y operaciones con monedas
virtuales, introducida en la letra d) de la disposicion adicional decimoctava de la LGT.

Adicionalmente, el pasado 29 de junio de 2022 se publicaron en la sede electronica del Ministerio
de Hacienda dos proyectos de Orden en relacion con la citada obligacion de informar acerca de
monedas virtuales. En particular, se publicaron los siguientes documentos:

- Proyecto de Orden por la que se aprueba el Modelo 721 («Declaracion informativa sobre
monedas virtuales situadas en el extranjero»), donde se establecen las condiciones y el procedimiento
para su presentacion. Disponible en: https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/
NormativaDoctrina/Proyectos/28062022-Proyecto-OM-modelo-721.pdf

- Proyecto de Orden por la que se aprueban el Modelo 172 («Declaracién informativa sobre
saldos en monedas virtuales»), y el modelo 173 («Declaracion informativa sobre operaciones con
monedas virtuales») donde del mismo modo, se establecen las condiciones y el procedimiento
para su presentacion. Disponible en: https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/
NormativaDoctrina/Proyectos/27062022-ProyectoOM-modelo-172-173.pdf

Hoy en dia, tanto el Proyecto de Real Decreto como los Proyectos de Orden se encuentran
sometidos a tramite de informacion publica, estando prevista su aprobacion definitiva.
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(1)

(i)

En primer lugar, cabe plantearse si los NFTs estan dentro de las catego-
rias de bienes reportables. Sin perjuicio de que sera necesario efectuar
un analisis caso acaso atendiendo a las caracteristicas de cada NFT, de-
bemos recordar que la mayoria de los casos los NFTs no dejan de ser un
archivo de metadatos que representan un activo fisico, un activo digital o
un determinado derecho y que rara vez su transmision implica transmi-
sion de derechos sobre el elemento subyacente®?. Asi, salvo alglin caso
aislado®, dificilmente se podra sostener que un NFT se encuentra dentro
de las categorias de cuentas corrientes, valores o inmuebles.

Adicionalmente, atendiendo a la redaccién introducida por la ley
11/2021 tampoco se puede considerar que los NFTs puedan incluirse
dentro de la nueva categoria de criptomonedas y ello dado que el tenor
literal del precepto hace referencia expresa al concepto de «monedas
virtualesy.

Y como venimos reiterando, un NFT, siendo un criptoactivo, no
puede considerarse una moneda virtual. En consecuencia, conforme a
la redaccion actual y sin perjuicio de la sefialada necesidad de efectuar
un analisis caso a caso, con caracter general se puede concluir que los
NFTs no se encuentran comprendidos dentro de las cuatro categorias
actuales de bienes reportables a través del modelo 720.

Tanto es asi, que el Comité de personas expertas en su Libro Blanco
para la Reforma Tributaria introduce una propuesta especifica en la
que admite que deberia modificarse la normativa para incluir dentro
de la obligacion de declarar el modelo 720 a todos los criptoactivos
(y no solo las monedas virtuales) tal y como puede observarse en
la siguiente propuesta numero 58: «Ampliar en el futuro el ambito
material de las dos nuevas obligaciones de informacion establecidas
por la Ley 11/2021 que, en su redaccion actual, limitan sus efectos a
las criptomonedas, extendiéndolas a otros cripto activos —en linea
con las propuestas de DAC 8 y de Reglamento MiCA—».

La segunda cuestion controvertida que habria que solucionar para deter-
minar si un NFT debe declararse en el modelo 720 es donde se localiza.
Vaya por delante que esta es una cuestion de dificil solucion, sobre todo
teniendo en cuenta que la normativa actual no hace referencia a algiin
criterio o presuncion que pueda tomarse en consideracion para dar res-
puesta a este interrogante.

Teniendo en cuenta las especiales caracteristicas de los NFTs,
como posibles puntos de conexidn para determinar la localizacion de
este tipo especifico de criptoactivos, se pueden plantear las siguientes
opciones:

8 Salvo que asi se haya pactado expresamente de forma paralela, casos minoritarios en la
préctica hoy por hoy.

8 Como pudiera ser un NFT vinculado a un activo inmobiliario que transfiera todos los derechos
de propiedad de dicho inmueble.
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a) Considerar que el NFT se localiza en el lugar en el que se encuentra
el elemento subyacente al que esta referenciado: este primer criterio,
que resulta el mas intuitivo, podria tener sentido para aquellos NFTs
referenciados activos fisicos y que atribuyen sobre los mismos todos
los derechos asociados. Este criterio es el que parecen sostener Ha-
ZARA, SHUTT, y RUFFELY, para el caso concreto del Reino Unido, a
pesar de que advierten de que la guia administrativa emitida por la
Administracion tributaria de dicho pais (HMRC), se centra en las
criptomonedas como el bitcoin y no aborda esta problematica®.

Sin embargo, ya sabemos que estos son casos hoy en dia residuales
en la practica por lo que, aun cuando se aceptase el mismo (cuestion
que podria resultar discutible), deberia complementarse con otros
criterios en tanto que dicho criterio no solucionaria la mayoria de los
supuestos de NFTs (como seria en supuestos de NFTs vinculados a
activos virtuales, o NFTs vinculados a derechos).

b) Otro criterio que podria plantearse seria atender a la localizacion del
prestador de servicios de salvaguarda de claves criptograficas utili-
zado para almacenar y transferir el NFT. En realidad, este segundo
criterio consistiria en extrapolar al caso de los NFTs el criterio mani-
festado por la DGT en su consulta V1069-19, en la cual, a la hora de
localizar las criptomonedas a efectos del IRNR, se considera que una
criptomoneda se localiza en Espafia cuando la entidad que facilita la
aplicacion de acceso (wallet, o exchange) esté localizada en dicho
territorio, tal y como veremos mas delante de forma detenida.

De nuevo, este criterio, tampoco soluciona todas las situaciones
que podemos encontrarnos en el mercado en tanto que es posible
utilizar para almacenar y transferir NFTs otros tipos de monederos
como cold wallets, o t wallets autogestionados, para los cuales
habria que buscar otro criterio alternativo de localizacion. Nos
remitimos en este aspecto a los puntos de conexion sefialados como
posibilidad en el analisis relativo al IRNR que se realiza en el
siguiente apartado.

¢) Finalmente, como alternativa a los dos criterios anteriores cabria
plantearse considerar que el NFT se localiza en el estado de residen-

8 HAzARA, SHUTT y RUFFEL establecen lo siguiente: «NFTs are not specifically referred to as
a specific class in HMRC's guidance at present, which focusses more on ‘exchange tokens’ such
as bitcoin. However, looking at what HMRC has said, we anticipate that their approach to situs
of NF'Ts for capital gains tax purposes is likely to be that the situs relates to the asset of which the
NFT gives ownership. That would mean that where an NFT gives ownership of a non-digital asset
(such as, in our example above, land) the NFT will be situated where the asset physically is», en
Hazara, J., SHUTT, D. y RUFFEL, A., «Non-Fungible Tokens (NFTs): what next for 2021°s word
of the year», www.lexology.com [en linea], 4 de marzo de 2022, [fecha de consulta: 12 de mayo de
2022]. Disponible en: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5162ec3c-928b-4774-a09a-
16ele69e83ef&filterld=118c996e-8 1bb-4dc5-a0f8-ed1e8eca0339

8 Nos remitimos en este punto a las reflexiones que se ponen de manifiesto en el posterior
analisis del IRNR.
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cia de su titular. Esta solucion es la que anticipan HAZARA, SHUTT y
RUFFEL que se aplicara para los NFTs en el Reino Unido (HMRC) si-
guiendo con el criterio sentado por la Administracion tributaria brita-
nica para las criptomonedas, el cual no esta exento de controversia®®.
En particular, estos autores prevén que para los NFTs referenciados a
servicios o a activos digitales, la HMRC tratara el NFT como situado
en el lugar donde el beneficiario efectivo es residente fiscal, de modo
que un NFT propiedad de una persona residente en el Reino Unido
sera un activo situado en el Reino Unido.

Sin embargo, en cuanto a las obligaciones de declaracidén se
refiere, esta alternativa puede llevar resultados poco satisfactorios. En
concreto, ello llevaria a no tener que declarar los NFTs en ningin
caso en un modelo equivalente al 720, ya que se entenderia que estos
activos se localizarian en Espafia (no cumpliéndose con el requisito
de localizacion en el extranjero para incluirlos en esta declaracion) si
su titular es residente fiscal en territorio espafiol (que son los sujetos
obligados a declarar este tipo de modelos).

En mi opinion, el legislador debera buscar un punto de conexién
razonable que permita obtener un equilibrio entre el necesario control
y la imposicion de cargas administrativas excesivas. En este sentido,
creemos que el segundo criterio excluiria de su alcance algunos activos,
pero que seria equivalente al criterio de localizacion de criptomonedas
y seria razonable para intentar ofrecer una solucion a un problema en la
practica complejo.

En concreto, y en linea con lo ya he manifestado en un trabajo ante-
rior¥’, si se tiene en cuenta que, técnicamente, los NFTs (como criptoac-
tivos) constituyen una anotacion en un libro de contabilidad digital de
caracter global cuya localizacion territorial resulta indefinida se podria
argumentar (i) que, realmente, los NFTs, no estan localizados en ningun
territorio o en todos a la vez, o (ii) si se admite que estos activos virtuales

8 Los propios autores, aunque anticipan esta solucion, advierten de que la misma puede resultar
controvertida en los siguientes términos: «However, the situation is more complex where there is
no underlying asset (which might be the case if the NFT is a right to services, for example) or the
underlying asset itself is digital, such as a digital artwork. In that case, we anticipate that HURC
will treat the NFT as situated where the beneficial owner is tax resident, so an NFT owned by a UK
resident person will be a UK asset.

This would match HMRC's current approach to the CGT situs of cryptocurrencies such as bitcoin
but would not be without controversy. There is no strong basis in law for cryptoassets being situated
where its owner is resident and it contrasts with two decisions of the courts which held that the situs
of a cryptoassets is the place where the owner is domiciled (see Fetch.ai Ltd v Persons Unknown
[2021] EWHC 2254 and the unreported 2020 case of lon Science v Persons Unknown). The Society
of Trust and Estate Practitioners has also published its alternative view in the form of a guidance note
highlighting that the situs of a cryptoassets is not only of critical importance for UK tax purposes but
also succession and offering the alternative view that the situs of a cryptocurrency should be based
on the jurisdiction with which the relevant participant has the closest connection»; en HAZARA, J.,
SHuUTT, D. y RUFFEL, A, «Non-Fungible Tokens (NFTs): what next...», op. cit.

8 EGEA PEREZ-CARASA, [., «Tratamiento tributario del “bitcoin”...», op. cit., p. 161.
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se localizan alli donde pueda existir una copia del libro registro digital
(lo cual de por si ya podria ser discutido), bastaria con que se entienda
que hay una copia de este libro registro de contabilidad digital en Espana
(por haber una copia de la base de datos de la cadena de bloques en el
equipo de un minero localizado en territorio espafiol) para defender que,
en este caso, no estamos ante bienes localizados en el extranjero.

De todo lo que se acaba de exponer se llega a la conclusion de que, con la nor-
mativa actual, se puede sostener que los NFTs no deben ser objeto de declaracion
en el modelo 720. Principalmente porque, con caracter general, hasta que no se
modifiquen la normativa (y se pase del concepto actual de «monedas virtuales» a
un concepto mas amplio de criptoactivos) los NFTs no estarian dentro de las cate-
gorias de bienes reportables.

Adicionalmente, también existen argumentos para defender que un NFT no se
encuentra localizado en el extranjero. Esto es asi en la medida en que el legislador
no ha regulado atn un criterio objetivo o presuncion que permita determinar la
localizacion de estos criptoactivos dejando esta cuestion abierta a interpretacion
y, con ello, ofreciendo distintos argumentos técnicos que permiten defender que
estos activos virtuales no se localizan en el extranjero.

Una vez mas, seria deseable que legislador introdujese una aclaracion al respec-
to para dar mayor seguridad juridica. En este sentido, si se modifica la normativa
para ampliar el ambito de aplicacion de la nueva categoria de bienes reportables
introducida por la Ley 11/2021 (referenciada actualmente a las monedas virtuales)
a un concepto mas amplio de criptoactivos, este seria un muy buen momento para
introducir algun criterio objetivo que permita determinar la localizacion, con un
mayor grado de seguridad juridica, de estos tokens.

4. Implicaciones en tributacién internacional: IRNR
4.1. Consideraciones generales

En materia de imposicion directa, la siguiente figura que conviene analizar es
la eventual tributacion de las operaciones con NFTs en el IRNR. Dado el caracter
global de los mercados de estos criptoactivos, va a resultar muy habitual que las
operaciones con NFTs tengan un componente internacional, al involucrarse en la
transaccion participantes con residencia fiscal en distintos territorios.

Vaya por delante que, como sefialan Wan1 y LEE3® este analisis de la tributacion
internacional va a resultar especialmente complejo, debido, fundamentalmente, a
los siguientes motivos:

88 WaNI, M. y LEE, R., PWC Report: «Non-Fungible Tokens (NFTs): Legal...», op. cit.
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(1)

(iv)

™)

(vi)

(vii)

La calificacion de los ingresos para el creador del NFT (para las ventas
en el mercado primario) y para el transmitente (en las ventas secunda-
rias) no esta del todo clara y puede estar sujeta a una caracterizacion
diferente en distintas jurisdicciones atendiendo a su normativa interna.
Esta diferente calificacion de la renta va a verse, a su vez, afectada:

a) Por los derechos y obligaciones legales creados por el NFT (inclu-
yendo el contrato inteligente y las condiciones de servicio/uso).

b) Por la aplicacion de las protecciones legales previstas en los respec-
tivos ordenamientos domésticos relacionadas con la propiedad sub-
yacente (incluyendo, pero sin limitarse a, los derechos de autor o la
ley de marcas).

c) Por los principios de calificacion de las rentas utilizados por la juris-
diccidn correspondiente.

Incluso si los flujos de ingresos se caracterizan como canones, en muchas
jurisdicciones, no todos los tipos de canones estan sujetos a retencion fis-
cal. Por lo general, aquellos que estan sujetos a retencion implican algin
tipo de explotacion comercial de la propiedad intelectual. Los cdnones
pagados por parte de los usuarios finales, por ejemplo, pueden no estar
sujetas a retencion fiscal en la fuente.

Por otra parte, algunas jurisdicciones tienen en cuenta el lugar de uso o
proteccion, o el lugar de traspaso del titulo, para determinar el origen de
los ingresos generados. En este caso, la posible dificultad practica para
identificar la ubicacioén del comprador puede aumentar la complejidad de
este analisis.

Con caracter adicional, incluso si las rentas en cuestion entran en el am-
bito de aplicacion de la obligacion de practicar retencion, puede no estar
claro quién tiene la obligacion de retener. Las jurisdicciones no suelen
imponer obligaciones de retencion a las personas fisicas (suponiendo
que muchos compradores de NFT sean personas fisicas). Por otra parte,
si los pagos no fluyen a través de las plataformas de NFTs, seria inade-
cuado que éstos fueran los agentes de retencion.

Otro elemento que afade complejidad al analisis es la posible interaccion
y diferente calificacion entre la legislacion nacional de cada uno de los
territorios intervinientes (estado de residencia y estado de fuente) y los
tratados o Convenios para Evitar la Doble Imposicién que hayan podido
suscribir (en adelante, «CDI»). En efecto, esta diferencia de calificacion
puede aumentar la complejidad del analisis tributario de este tipo de tran-
sacciones.

(viii) Por ultimo, cuando los ingresos estan sujetos a impuestos tanto en la

jurisdiccion en la que se encuentra el creador o transmitente del NFT
como en la jurisdiccion de la fuente, deberan examinarse los mecanismos

Cuadernos de Derecho y Comercio julio-diciembre 2022, num. 78, pags. 17-142



GUIA DEL TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS NFTs (TOKENS NO FUNGIBLES) EN ESPANA

aplicables para evitar la doble imposicion, la cual en gran medida va a
depender de la capacidad de acreditar la tributacion en el extranjero que
podria implicar la presentacion de recibos de pago de impuestos, certifi-
cados de residencia fiscal, etc.

Sentado lo anterior, dentro del analisis de la tributacion internacional de las
operaciones con NFTs debemos diferenciar los dos siguientes escenarios:

(1)

(i)

Transmitentes de NFTs (artistas y creadores de NFTs que los transmi-
ten en el mercado primario o inversores que los transmiten en el merca-
do secundario) residentes en Espafia que venden este criptoactivo a un
comprador no residente: los transmitentes del NFT, como hemos visto,
tributaran en el IRPF en Espafia por su renta mundial (esto es, con inde-
pendencia de que las mismas se hayan obtenido o no en el extranjero).
Ahora bien, en estos casos habra que comprobar, las rentas obtenidas
por la citada transmision del NFT tributan también en el extranjero, en
concreto, en el estado de residencia del comprador (en el llamado estado
de la fuente).

Ello va a depender (i) de la normativa interna del pais de la fuente en
cuestion, y (ii) en caso de que dicho pais haya firmado CDI con Espaia, de
si las disposiciones de dicho CDI otorgan al estado de la fuente potestad
para gravar dicha renta, lo cual va a depender a su vez de la calificacion
que se le otorgue a la mencionada renta a los efectos del CDI. Es por ello,
que el analisis que a continuacién se va a realizar de la categorizacion de
las rentas obtenidas por transmitentes de NFTs no residentes en Espafia a
los efectos de los CDIs resulta de aplicacion también a estos supuestos.

De confirmarse la tributacion en origen de estas rentas (en el pais
extranjero de la fuente), (i) el vendedor del NFT tendra que soportar en
los pagos recibidos de fuente extranjera una retencion en origen, y (ii)
se debera estudiar si resulta de aplicacion algun mecanismo para evitar
la doble imposicion en sede del IRPF de este contribuyente, atendiendo
a las disposiciones de la LIRPF y del CDI que, en su caso, resulte de
aplicacion.

Transmitentes de NFTs (artistas y creadores de NFTs que los transmiten
en el mercado primario o inversores que los transmiten en el mercado
secundario) residentes en el extranjero que los venden a un comprador
residente en Espafa: en este segundo caso, los transmitentes del NFT
tributaran en su estado de residencia, previsiblemente, por su renta mun-
dial, pero sera necesario analizar si los mismos también tributan en Espa-
fia por el IRNR por las rentas de fuente espafiola. Esto ocurrira si:

a) Las rentas se consideran sujetas y no exentas a IRNR de conformidad
con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de mar-
zo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes (en adelante, <TRLIRNRY).
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a) El CDI suscrito entre Espafia y el pais de residencia fiscal del trans-
mitente del NFT otorga a Espana la potestad para gravar dichas ren-
tas en origen a través del IRNR.

Centrandonos en este segundo escenario, a continuacion, analizaremos su eventual
tributacion en el IRNR en Espaiia siguiendo el mismo esquema de andlisis que el
efectuado para el IRPF, esto es, analizando primero las transmisiones en el mercado
primario por creadores de NFTs no residentes y abordando después las transmisiones
de NFTs en el mercado secundario por parte de inversores no residentes.

En ambos casos, deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones ge-
nerales:

(ii)) Los creadores o inversores en NFTs no residentes que los transmiten y
obtienen rentas por ello tendran la consideracion de contribuyentes del
IRNR en la medida que obtenga rentas en territorio espafiol, tal como se
define en dicho impuesto.

(iii) Asimismo, en el caso de que el contribuyente sea residente en un pais
con el que Espafa tenga suscrito un CDI®, habra que estar a lo que se
disponga en él, ya que, en algunos casos, la tributacion es inferior, y, en
otros, las rentas, si concurren determinadas circunstancias, no pueden
someterse a imposicion en Espafia.

(iv) En estos casos en que las rentas no se pueden gravar en Espaiia (no su-
jetas por aplicacion del CDI) o se gravan con un limite de imposicion,
el contribuyente no residente debera justificar que es residente en el pais
con el que Espafia tiene suscrito el CDI, mediante el correspondiente
certificado de residencia emitido por las autoridades fiscales de su pais,
en el que deberd constar expresamente que el contribuyente es residen-
te en el sentido del CDI.

(v) Vaya por delante que, en el presente analisis, se asumira que el crea-
dor o inversor en NFTs no residente o bien no tiene presencia fisica en
Espafia o bien dicha presencia no tiene la continuidad suficiente como
para dar lugar a la existencia de un Establecimiento Permanente (en ade-
lante, «<EP») en este territorio®. En consecuencia, a efectos expositivos,
partiremos de la base de que estos creadores e inversores en NFTs no
residentes obtendrian, con caracter general, rentas en Espana sin EP, con
todas las peculiaridades asociadas a la tributacion de este tipo de rentas®!.

8 Caso que serd el mas frecuente, teniendo en cuenta la amplia red de CDIs suscritos por
Espaiia (que, actualmente tiene suscritos CDIs con 88 paises, cubriendo, por tanto, la mayoria de las
jurisdicciones).

% Notese que el concepto de EP lo veremos mas adelante al analizar la tributacion de las
plataformas.

! Como ya tuve ocasion de exponer en un trabajo anterior, entre estas particularidades cabe
destacar las siguientes:
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(vi) Asi las cosas, la eventual tributacion en IRNR de las rentas obtenidas por
los creadores o inversores en NFTs no residentes va a depender en gran

«(i) En primer lugar, la tributacion de rentas obtenidas sin mediacion de EP se realiza renta a
renta, de manera que cada evento individualizado de obtencion de renta en Espana da lugar a un
devengo del impuesto y a una liquidacion del mismo. Esto es una consecuencia natural de como esta
configurada la tributacion del no residente sin EP: en la medida en que son sujetos que unicamente
obtienen rentas en Espaiia en momentos puntuales o irregulares, no se define un periodo impositivo
como tal (como si existe en los impuestos que gravan la renta de los residentes -IRPF e IS- y las
rentas de no residentes obtenidas mediante EP). Esta ausencia de periodo impositivo conlleva una
tributacion cuasi inmediata en el momento de obtencion de la renta de fuente espaiiola. También
derivada de esta configuracion del impuesto como de devengos individualizados por cada obtencion
de renta estd la imposibilidad de los no residentes sin EP de compensar rentas de signo distinto: es
decir, que un no residente sin EP que obtenga una renta positiva y otra negativa, ambas de fuente
espaiiola, no podra compensarlas, y debera liquidar el impuesto correspondiente a la renta positiva.

(i) En la tributacion de no residentes sin EP, y para la calificacion de los distintos conceptos de
renta en funcion de su procedencia se atenderd tanto a lo dispuesto a lo dispuesto en el TRLIRNR
como a los criterios establecidos en la LIRPF, segun la remision efectuada a estos efectos por el
articulo 13.3 del TRLIRNR. Esto implica que los conceptos que determinan la existencia de rentas de
fuente espariola se completan con las definiciones (por ejemplo, de RAE, de ganancias patrimoniales,
o0 de rendimientos obtenidos por la cesion a terceros de capitales propios) contenidas en la LIRPF.

(iii) Una vez calificada la renta, veremos que cada tipo de renta tiene sus propios criterios de
sujecion (es decir, bajo qué supuestos se vincula la obtencion de dicha renta por un no residente a su
tributacion en Esparia), determinacion de base imponible, devengo del impuesto y tipo de gravamen.

(iv) El sistema de tributacion de los no residentes sin EP esta fuertemente vinculado a
la existencia de un obligado a retener. Mientras que en la tributacion de residentes hay ciertas
rentas que estdn sujetas a retencion, pero en todo caso el contribuyente presenta una declaracion-
liquidacion recogiendo todas las rentas obtenidas en el periodo impositivo, desde una perspectiva
de cumplimiento tributario este sistema no es factible para sujetos pasivos como los no residentes
sin EP, cuya vinculacion con Esparia es minima. Por lo tanto, el impuesto se configura a través de
un sistema de retenciones, en el cual los sujetos pagadores de la renta (residentes en Esparia) son
quienes, en el momento del pago, retienen el importe correspondiente al IRNR y lo ingresan en la
Administracion, liberando asi al contribuyente no residente de cualquier obligacion formal.

(v) Ast, si un sujeto obligado a practicar retenciones abona una renta a un no residente sin EP,
y dicha renta se encuentra entre aquellas sobre las que corresponde practicar retencion el sujeto
obligado a retener estd obligado a retener e ingresar una cantidad equivalente a la que resulte de
aplicar las reglas del impuesto —es decir, que el retenedor esta obligado a calcular el impuesto
correspondiente al no residente—, segun lo dispuesto en el articulo 31 del TRLIRNR. Los obligados
a retener declararan e ingresaran de manera mensual o trimestral todas las retenciones efectuadas
a no residentes durante dicho periodo mediante la presentacion del Modelo 216 (de retenciones a
cuenta sobre el IRNR) que se complementa con la presentacion de un resumen anual de retenciones
a cuenta del IRNR, el Modelo 296.

(vi) Estaretencion, unavez ha sido ingresaday practicada correctamente, exonera al contribuyente
no residente de la presentacion de cualquier declaracion (articulo 28.3 TRLIRNR). Por lo tanto, en
la prdctica, los unicos contribuyentes no residentes que tendran que presentar declaraciones por el
IRNR seran aquellos que (i) obtengan rentas que tributan por el IRNR pero respecto de las cuales no
exista obligacion de practicar retencion o ingreso a cuenta (como las ganancias patrimoniales) o (ii)
cuyas rentas, pese a ser rentas sujetas a retencion no hayan sido abonadas por un sujeto abonado a
retener, como por ejemplo, en el caso de que dichas rentas sean abonadas por una persona fisica que
no realice actividades economicas. En estos casos, el contribuyente no residente estard obligado a
presentar una autoliquidacion (Modelo 210)».

EGEA PEREZ-CARASA, I., «Tributacion de los influencers: Normas tradicionales para nuevos y
rentables modelos de negocio de las nuevas generacionesy, Cuadernos de Derecho y Comercio, nim.
75,2021, pp. 15-112.
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medida de la calificacion que se les otorgue a estas. A estos efectos, debe
tenerse en cuenta (i) que para la calificacion de los distintos conceptos
de renta en funcién de su procedencia se atendera tanto a lo dispuesto a
lo dispuesto en el TRLIRNR como a los criterios establecidos en la LIR-
PF, segun la remision efectuada a estos efectos por el articulo 13.3 del
TRLIRNR™, y (ii) que dicho analisis y categorizacion también debera
efectuarse a nivel CDI, para determinar si estos instrumentos atribuyen o
no a Espana la potestad para gravar la renta.

A continuacién se detallan, para cada uno de los escenarios indicados, los
tipos de rentas mas significativos dentro de los que se pueden calificar las rentas
obtenidas por los intervinientes en el mercado de los NFTs no residentes, los
criterios por los que dichas rentas se pueden entender obtenidas en territorio
espafiol y la tributacion conforme a la normativa interna espafiola y los convenios
para evitar la doble imposicion.

4.2.  Artistas y creadores de NFTs no residentes que los transmiten
en el mercado primario a un comprador residente en Espania

Un creador de un NFT no residente y que lo transmite en el mercado primario
tendra la consideracion de contribuyente del IRNR en la medida que obtenga ren-
tas en territorio espanol, tal como se define en dicho impuesto, y que el CDI en su
caso, aplicable, permita a Espafia gravar dicha renta.

Teniendo en cuenta la actividad de los artistas o creadores de NFTs, las ren-
tas obtenidas por parte de estos cuando tengan la consideracion de no residentes
podrian encuadrarse dentro de las siguientes categorias, con la tributacién que se
describe para cada una de ellas:

1. Rentas de artistas o deportistas

Dado el caracter artistico de muchos de los elementos subyacentes a los que se
encuentran referenciados los NFTs, la primera calificacion que podemos plantear-
nos para este tipo de NFTS es que la contraprestacion obtenida por el artista que
acufia un NFT y lo vende en el mercado primario sea categorizada como una renta
de artista a efectos de IRNR. De acuerdo con el articulo 13.1.b) nimero 3° del TR-
LIRNR se entienden rendimientos obtenidos en territorio espafiol cuando deriven,
directa o indirectamente, de la actuacion personal en territorio espafiol de artistas
y deportistas aun cuando se perciban por persona o entidad distinta.

2 Esto implica que los conceptos que determinan la existencia de rentas de fuente espafiola se
completan con las definiciones (por ejemplo, de RAE, de ganancias patrimoniales, o de rendimientos
obtenidos por la cesion a terceros de capitales propios) contenidas en la Ley de IRPF.
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Desde el punto de vista de los CDIs suscritos por Espafia, estos incluyen
como categoria independiente de rentas las derivadas de actividades artisticas y
deportivas (generalmente en su articulo 17 conforme al MC OCDE). Como nor-
ma general, debe destacarse que, en aplicacion de estos CDIs, los rendimientos
obtenidos por artistas y deportistas pueden gravarse en Espafia si los mismos
traen causa de actuaciones realizadas en territorio espafiol. No obstante, existen
peculiaridades en los diversos CDIs con respecto a este tipo de rentas que debe-
ran examinarse caso a caso.

Sea como fuere, en el caso de la transmision de NFTs por parte de artistas no
residentes resulta dificil sostener a priori que la contraprestacion obtenida por la
transmision de un NFT derive directa o indirectamente de una actuacion personal
en territorio espafiol®®, por lo que, de calificarse bajo este tipo de rentas, parece
poco probable que dicha contraprestacion deba llevar asociada tributacion por el
IRNR en Espaiia.

2. Beneficios empresariales

Como hemos visto a lo largo del articulo hay muchos casos de uso de los NFTs
y podemos encontrarnos muchos de ellos que no estén vinculados a un elemento
con componente artistico. En tales casos, una posible calificacion alternativa de
la contraprestacion obtenida por su transmision en el mercado prlmarlo puede ser
considerarla como una renta proveniente de una actividad econdmica o un servicio
profesional. Conforme al articulo 13.1.b) del TRLIRNR se entienden obtenidos
en territorio espanol los rendimientos de las actividades econdmicas realizadas sin
mediacion de EP situado en territorio espafiol, en los siguientes casos:

(1)  Cuando las actividades economicas sean realizadas en territorio espa-
7iol. No obstante, no se consideraran rendimientos obtenidos en territorio
espaiiol los rendimientos derivados de la instalacion o montaje de ma-
quinaria o instalaciones procedentes del extranjero cuando tales opera-
ciones se realicen por el proveedor y su importe no excedan del 20 por
100 del precio de adquisicion; ni tampoco los satisfechos por razén de
compraventas internacionales de mercancias, incluidos gastos accesorios
y comisiones de mediacion.

(1) Cuando se trate de prestaciones de servicios utilizadas en territorio es-
paniol. Cuando tales prestaciones de servicios sirvan parcialmente a ac-
tividades economicas realizadas en territorio espafiol, se consideraran
obtenidas en Espaiia solo por la parte que sirva a la actividad desarrolla-
da en Espafia.

3 Sin perjuicio de la ya reiterada necesidad de examinar las circunstancias concurrentes en cada
caso concreto.
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Desde el punto de vista técnico cabria plantearse si la renta obtenida por un no
residente sin EP por la creacion y transmision de un NFT a un comprador espa-
fiol estaria sujeta a IRNR atendiendo a los puntos de conexion establecidos en el
articulo 13 del TRLIRNR vy ello en tanto que (i) la mera transmision de un activo
(NFT) a través de una interfaz digital a un comprador espafiol dificilmente va a
poder considerarse la realizacion de una actividad econdmica en territorio espa-
nol*, y (ii) surge la duda de si se cumpliria el criterio de utilizacion efectiva para
la prestacion de los servicios.*

Sin embargo, las dudas interpretativas anteriores carecen de relevancia en la
practica teniendo en cuenta que, de aplicarse un CDI suscrito por Espaia, las re-
glas de reparto de potestad tributaria incluidas en estos generalmente no van a per-
mitir a Espafia gravar estas rentas. Y es que, como norma general y, sin perjuicio
de las peculiaridades que se contienen en los distintos CDIs suscritos por Espaiia,
el tratamiento que la mayoria de estos dan a los rendimientos de las actividades o
explotaciones econdmicas obtenidos sin mediacion de EP es el siguiente:

(1)  Beneficios empresariales (articulo 7 MCOCDE). Normalmente, los be-
neficios empresariales obtenidos sin mediacidén de establecimiento per-
manente solo pueden ser sometidos a imposicion en el pais de residencia
del contribuyente, estando exentos en Espafia en aplicacion del CDI.

(il) Actividades profesionales. En general, al igual que en el caso anterior, los
CDIs solo atribuyen la potestad tributaria para gravar estos rendimientos,
obtenidos sin base fija en territorio espafiol, al pais en que resida el con-
tribuyente, estando exentos en Espaiia; no obstante, en algunos CDIs se
establece potestad tributaria para Espaifa bajo ciertas circunstancias (por
la duracion de la estancia, por el importe de la renta...).

Como quiera que los creadores de NFTs no dispondran en Espafia de un EP a
efectos del IRNR, con caracter general, consideramos que no podran someterse a
imposicion por este impuesto las rentas obtenidas por los creadores de NFTs si la
contraprestacion obtenida por la transmision de un NFT en el mercado primario se
califica como beneficios empresariales.

1. Cénones
Conforme al articulo 13.1.f) del TRLIRNR, se entienden obtenidos en territorio

espafiol los canones satisfechos por personas o entidades residentes en territo-
rio espafiol, o por EPs situados en el mismo, o que se utilicen en territorio espafiol.

% Maxime atendiendo a la excepcion de las compraventas internacionales de mercancias (aunque los
NFTs tenderian a ser considerados servicios al carecer, en la mayoria de ocasiones, de sustancia fisica).

% Duda que se plantea también en el ambito de la imposicion indirecta. En concreto, de cara a
aplicar la regla de cierre del articulo 70. Dos de la Ley de IVA, como veremos mas adelante.
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El concepto de canon del TRLIRNR es extenso, considerandose como canones
a estos efectos en el citado precepto:

«Derechos sobre obras literarias, artisticas o cientificas, incluidas las peliculas
cinematogrdficas. Patentes, marcas de fabrica o de comercio, dibujos o modelos, pla-
nos, formulas o procedimientos secretos. Derechos sobre programas informdticos.
Informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o cientificas. Dere-
chos personales susceptibles de cesion, tales como los derechos de imagen. Equipos
industriales, comerciales o cientificos. Cualquier derecho similar a los anteriores.

En particular, tienen esa consideracion las cantidades pagadas por el uso o la
concesion de uso de los derechos amparados por el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12
de abril, la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, y la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas».

Es necesario tener en cuenta que la calificacion como canon esta vinculada a
que la transaccion subyacente se trate de un «uso o cesion de usoy». Por lo tanto,
una transmision total del derecho particular se calificaria como ganancia patrimo-
nial, y no como canon. La determinacion de cuando un contrato supone una cesion
de uso o una transmision dependera de las circunstancias de cada caso, debiendo
tener en cuenta factores como el alcance y duracion de los derechos transmitidos.

Por otra parte, como se puede observar, el criterio de sujecion a IRNR en los
canones es doble. Un canon quedara sujeto a IRNR siempre que (i) sea satisfecho
por una persona residente en territorio espafiol o un EP situado en Espaia, o (ii)
que sea utilizado en territorio espafiol. El primero de los dos criterios de sujecion
se cumplira cuando el adquirente del NFT (junto con los derechos de autor asocia-
dos) sea residente fiscal en Espaiia.

Asimismo, dada la tipologia de transacciones con NFTs y las partes intervi-
nientes (eminentemente personas fisicas) practicamente se puede descartar la apli-
cacion de la exencion prevista en el articulo 14.1.m) del TRLIRNR, que, a modo de
recordatorio, declara exentos los canones entre sociedades asociadas, satisfechos a
una sociedad residente en un Estado miembro de la UE o a un EP de dicha socie-
dad situado en otro Estado miembro de la UE, siempre que se cumplan determi-
nados requisitos.

Por su parte, cuando resulte aplicable un CDI, en relacion con los canones, ha-
bra que consultarlo especificamente. En general, se sigue el régimen de tributacién
compartida entre Espafia y el Estado donde reside el contribuyente, permitiendo a
Espafa someter a gravamen los rendimientos calificados como cénones, pero con
un limite de imposicién sefialado en el respectivo CDI.

En aplicacion de las consideraciones anteriores al caso especifico de los NFTs,
y como se puede intuir, la contraprestacion percibida por el creador de un NFT
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que lo transmite en el mercado primario inicamente sera susceptible de calificarse
COmo canon si:

(1)  ElI NFT se encuentra referenciado a un elemento protegido por la Ley de
Propiedad Intelectual, la Ley de Patentes o la Ley de Marcas.

(ii)) Sijunto con el NFT se ceden derechos de propiedad intelectual sobre la
obra subyacente.

Por lo tanto, es posible que la contraprestacion (o una parte de ella) recibida por
el autor como consecuencia de la transmision de un NFT que cumpla las dos con-
diciones anteriores se califique como canon a efectos de IRNR vy, en consecuencia,
deba tributar en Espaiia por este impuesto.

En tal caso, la base imponible estara compuesta por el importe integro de los
rendimientos, sin deduccion de gastos®. En cuanto al tipo impositivo aplicable, los
residentes en la UE o en un pais del Espacio Econdmico Europeo con el que exista
un efectivo intercambio de informacion podran aplicar un tipo del 19 %, mientras
que el resto de los contribuyentes aplicaran un tipo del 24 %. No obstante, sera
muy habitual que este tipo de gravamen pueda quedar limitado por CDI aplicable
en cada caso (se adjunta a estos efectos como Anexo II, tabla con los limites de
gravamen de los CDIs suscritos por Espaiia).

2. Ganancias patrimoniales

Si, conforme (i) a las caracteristicas particulares del NFT; (ii) a la actuacion de
su creador, y (iii) a los elementos comprendidos en la transmision, la renta obtenida
por la venta de un NFT en el mercado primario no puede encuadrarse en las tres
categorias anteriores, la misma probablemente se calificard como ganancia patrimo-
nial. La eventual sujecion a IRNR de la ganancia patrimonial y su correspondiente
tributacion se describe a continuacion al analizar las transmisiones en el mercado
secundario, por lo que nos remitimos en este punto a dichas explicaciones.

4.3. Inversores en NFTs no residentes que los transmiten en el mercado
secundario a un comprador residente en Esparia

Como hemos visto en el andlisis relativo al IRPF, las rentas obtenidas por los
inversores que adquieren NFTs y los transmiten en el mercado secundario se califi-

% Lo anterior con la excepcion de los residentes en otro Estado miembro de la UE o del EEE
con efectivo intercambio de informacidn tributaria, los cuales podran deducir los gastos previstos en
la LIRPF o en la LIS segtn se trate de personas fisicas o entidades, relacionados directamente con
los rendimientos obtenidos en Espafia y con vinculo directo e indisociable con la actividad realizada
en Espafia.
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caran, con caracter general®’, como ganancias patrimoniales conforme a su articulo
33 de la Ley de IRPF. En consecuencia, dada la remision efectuada por el articu-
lo 13 del TRLIRNR a las calificaciones de IRPF, las rentas obtenidas por inverso-
res no residentes en NFTs que los transmitan en el mercado secundario se incluiran
dentro de la categoria de ganancias patrimoniales a efectos del IRNR.

Conforme al articulo 13.1.i) del TRLIRNR, se consideran obtenidas en territo-
rio espafiol las ganancias patrimoniales obtenidas por no residentes en los siguien-
tes casos:

(i)  Cuando deriven de valores emitidos por personas o entidades residentes.

(i) Cuando deriven de otros bienes muebles situados en territorio espafiol o
de derechos que deban cumplirse en dicho territorio.

(i) Cuando se incorporen al patrimonio del contribuyente bienes situados
en territorio espafiol o derechos que deban de cumplirse o se ejerciten en
dicho territorio, aun cuando no deriven de una transmision previa, como
las ganancias en el juego.

De los tres casos anteriores, una transmision de NFT's en el mercado secundario
podria quedar sujeta a IRNR por el segundo de ellos, esto es, si se considera que
el NFT constituye un bien mueble situado en territorio espafiol o de derechos que
deban cumplirse en dicho territorio.

Y precisamente esta cuestion, la localizacion de un determinado NFT, es una
cuestion muy complicada y no resuelta actualmente por la normativa, como hemos
anticipado al analizar la obligacion de declarar los NFTS en la declaracion de bienes
situados en el extranjero. Como se anticipaba en el apartado correspondiente, ante la
ausencia de una regla especifica contemplada en la normativa actual, esta cuestion
queda abierta a diversas interpretaciones, entre las que cabe destacar las siguientes:

(i) Considerar que el NFT se localiza en el lugar en el que se encuentra el
elemento subyacente al que esta referenciado. Como se explicaba en el
apartado del modelo 720, este primer criterio, que puede resultar intui-
tivo, podria tener sentido para aquellos NFTs referenciados activos fi-
sicos y que atribuyen sobre los mismos todos los derechos asociados,
sin embargo, no nos solucionaria la mayoria de los supuestos de NFTs
(como serian los casos de NFTs vinculados a activos virtuales, o
NFTs vinculados a derechos).

(i1) Otro criterio que cabria plantearse es atender a la localizacion del mone-
dero criptografico utilizado para almacenar y transferir los citados crip-
toactivos, pudiendo diferenciar los siguientes escenarios y criterios:

7 Con excepcion de aquellos que no actiien como inversores profesionales, sino como traders
profesionales, en cuyo caso, las rentas se calificarian como RAE a efectos de IRPF.
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a)

b)

Si el monedero es ofrecido por un prestador de servicios de custo-
dia de claves, atender a la residencia de dicho prestador de servicios
de salvaguarda de claves criptograficas. Recordemos que, precisa-
mente, este ha sido el criterio de localizacion utilizado por la DGT
en su consulta V1069-19 para determinar la eventual sujecion a
IRNR de una operacion de compraventa de criptodivisas, de acuer-
do con el siguiente razonamiento: «Aun cuando los “bitcoin” estan
representados por registros informaticos incluidos en una cadena
global compartida en una red P2F, la posibilidad, a la que se ha
aludido anteriormente, de que las claves que permiten la gestion
v disposicion de los “bitcoin” por su titular se puedan encontrar
almacenadas a través de la pdagina web de un tercero que ofrezca
dicho servicio de almacenamiento, permitiria concluir que, a los
exclusivos efectos de la aplicacion del IRNR , la citada moneda
virtual se encuentra situada en territorio espaniol cuando en dicho
territorio radique la entidad con la cual se realiza dicho servicio
de almacenamiento, ya que el acceso a los “bitcoin” requerira el
acceso a la pagina web de la entidad y, por tanto, la necesaria par-
ticipacion de esta ultimay.

Con independencia de las diferencias existentes entre criptoactivos
y NFTs, este criterio también podria ser extrapolable para localizar
los NFTs.

Puede ocurrir que se utilicen otras formas alternativas de almacena-
miento como puede ser el caso:

— De los monederos frios o cold wallets, en cuyo caso, un
criterio que podria resultar razonable seria atender al lugar
fisico de ubicacion de dicho wallet (hardware o papel). La
acreditacion de dicha localizacidén deberia poder demostrarse
mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho.

— De los monederos en linea o hot wallet no custodiadios o
autogestionados. En este caso, cabria plantearse como punto
de conexion el lugar fisico de ubicacion del dispositivo en
el que se hayan instalado, determinado conforme a cualquier
medio de prueba admitido en derecho (como podria ser, a
titulo de ejemplo, la localizacion de la direccion de IP de
dicho dispositivo).

(iii) Finalmente, siguiendo las opciones descritas en las obligaciones de de-

claracion de bienes en el extranjero, como alternativa a los dos criterios
anteriores cabria plantearse considerar que el NFT se localiza en el es-
tado de residencia de su titular o beneficiario efectivo. En tal caso, si el
transmitente es un inversor no residente, dicho activo no se localizaria en
Espafa en el momento de la transmision, y, consecuentemente, no podria
tributar en Espana.
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Idealmente, esta cuestion deberia resolverse mediante la introduccion de deter-
minados puntos de conexion objetivos (o presunciones con prueba en contrario)
establecidos en una norma con rango legal. Dado que, actualmente carecemos de
regulacion sobre la materia y la unica interpretacion de la Administracién tribu-
taria es la manifestada en la citada consulta V1069-19 (que solo sirve para un nu-
mero limitado de casos), seria deseable una actuacion del legislador para aclarar la
materia o, al menos, la concrecion mediante una Resolucion publicada en el BOE
de los criterios administrativos.

Hasta entonces, el eventual contribuyente por IRNR se encuentra en una clara
situacion de inseguridad juridica. No obstante, debe destacarse que la misma puede
verse mitigada por el hecho (i) de que, de acuerdo con los CDIs suscritos por Espa-
fia, normalmente, la potestad tributaria sobre estas ganancias corresponde exclusiva-
mente al Estado de residencia, quedando no sujetas a IRNR en territorio espafiol®®.
En este sentido, la mayoria de los CDIs suscritos por Espafia sigue en su clausula de
ganancias patrimoniales el Modelo de Convenio de la OCDE de forma que unica-
mente atribuyen a Espafia la potestad para gravar las ganancias patrimoniales:

(i)  Que obtenga un no residente por la enajenacion de propiedad inmobilia-
ria en territorio espafiol.

(ii)) Derivadas de la enajenacion de bienes muebles que formen parte del ac-
tivo de un EP localizado en Espafia.

(iii)) Obtenidas como consecuencia de la enajenacion de buques.

(iv) Obtenidas por un no residente en la enajenacion de acciones en entidades
en las que mas de un 50 % de su valor proceda, de forma directa o indi-
recta, de propiedad inmobiliaria localizada en Espaiia.

A priori, ninguno de estos casos encajaria en el supuesto de la transmision de
los NFTs en el mercado secundario®, por lo que los CDIs no otorgarian a Espafia la
potestad de gravar dicha eventual ganancia patrimonial, aun cuando pudiera consi-
derarse que dicho NFT es un bien mueble localizado en Espafia conforme algunos
de los posibles criterios de localizacion expuestos anteriormente.

De esta forma, la trascendencia del vacio normativo se encuentra limitada en
la préctica en la medida en que la gran mayoria de las rentas obtenidas por un no
residente por la transmision de NFTs en el mercado secundario no podran gravarse
en Espafia atendiendo al reparto de potestades tributarias establecido en la red de
CDiIs firmados por Espafia para las ganancias patrimoniales. No obstante lo ante-
rior, no debemos olvidar que sera necesario revisar en cada caso las particularida-

% Junto con el hecho de que, de momento, estamos ante mercados generalmente entre particulares
no obligados a retener.

% Con la excepcion de un NFT vinculado a un inmueble situado en Espafia cuya transmision
incorpore los derechos sobre dicho inmueble subyacente.
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des del CDI que resulte aplicable (en funcion de la jurisdiccion de residencia del
vendedor) y que, en cualquier caso, seria recomendable la ya mencionada modifi-
cacion normativa en cuanto a los puntos de conexion aplicables para localizacion
de este tipo de criptoactivos.

III. IMPLICACIONES EN IMPOSICION INDIRECTA PARA
CREADORES E INVERSORES EN NFTS

A la hora de analizar la imposicion indirecta de las operaciones con NFTs de-
bemos tener en cuenta que existen dos impuestos en el sistema impositivo espaiiol
que pueden someter a gravamen las operaciones con estos criptoactivos: el IVA, y
la modalidad de TPO del ITPAJD.

La tributacion de las operaciones con NFTs en un impuesto u otro va a depen-
der, fundamentalmente, de la condicion del transmitente de estos tokens. En con-
creto, si el transmitente tiene la condicion de empresario o profesional a efectos de
IVA, la operacion quedara sujeta a este impuesto mientras que si se concluye que
el transmitente no tiene tal condicion las operaciones con NFTs entraran dentro
de ambito objetivo de aplicacion de la modalidad de Transmisiones Patrimoniales
Onerosas (en adelante, «TPO») del ITPAJD.

Como pasamos a ver a continuacion, en la practica va a resultar mas frecuente
que el transmitente del NFT tenga la condicion de empresario profesional cuando el
mismo es el artista creador del elemento subyacente que acufia el NFT para transmi-
tirlo en el mercado primario. Por el contrario, las transmisiones de NFTs en el merca-
do secundario entre inversores privados se encontraran frecuentemente excluidas del
ambito de aplicacion del IVA quedando, en consecuencia, sujetas a TPO.

Con caracter adicional, no debemos olvidar que, en la mayoria de los casos, la
contrapartida pagada para adquirir un NFT son criptodivisas, cuya entrega a su vez
constituira una operacion sujeta a IVA o a TPO seglin corresponda, pero exenta de
ambos impuestos, como analizaremos mas adelante.

Por lo tanto, en el presente apartado se analizara en primer lugar el tratamiento
en IVA de los NFTs transmitidos en el mercado primario, para pasar a abordar el
tratamiento de las transmisiones de NFTs en el mercado secundario y haciendo
un breve repaso a la tributacion de la entrega de criptodivisas, como contrapartida
comun habitualmente pactada en las dos operaciones anteriores.

1. Tratamiento en el IVA de los NFTs transmitidos en el mercado primario

1.1.  Condicion de empresario o profesional y sujecion a IVA de las operaciones
en el mercado primario

En virtud del articulo 4 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Afiadido (en lo sucesivo, «LIVA»), estaran sujetas al IVA «las en-
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tregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ambito espacial del
Impuesto por empresarios o profesionales a titulo oneroso, con caracter habitual
u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si
se efectuan en favor de los propios socios, asociados, miembros o participes de las
entidades que las realicen».

Por su parte, de acuerdo con el articulo 5 de la LIVA, se consideraran empre-
sarios o profesionales a efectos de IVA, entre otros, las personas o entidades que
realicen las actividades empresariales o profesionales, definiendo las actividades
empresariales o profesionales a efectos de IVA como aquellas que impliquen la
ordenacion por cuenta propia de factores de produccion materiales y humanos o
de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la produccion o distribucion de
bienes o servicios.

Sin perjuicio de que en este articulo nos estamos centrando en las operaciones
que llevan a cabo las personas fisicas y no las entidades juridicas, debemos des-
tacar por su relevancia practica que, conforme al articulo 5.Uno b) de la LIVA, se
presumen empresarios o profesionales las sociedades mercantiles, salvo prueba
en contrario. En virtud de esta regla, se presumird que todas las acufiaciones y
entregas de NFTs efectuadas por parte de sociedades mercantiles se encuentran
dentro del d&mbito de aplicacion del IVA, por ser efectuadas por empresarios o
profesionales (siendo esta tltima una presuncion iuris tantum, esto es, con prueba
en contrario'®).

En cuanto a las operaciones efectuadas por personas fisicas, la definicion de ac-
tividades empresariales o profesionales de la LIVA es muy similar a la ya analizada
para el IRPF de cara a calificar las rentas obtenidas por los artistas o creadores de
NFTs como RAE. Como ya se concluyo en dicho apartado, con caracter general,
en el caso de artistas creadores de NFTs, se cumpliria (i) con el elemento objetivo
de ordenacion por cuenta propia de factores, y (ii) con el elemento subjetivo de
llevar a cabo dicha ordenacion con la finalidad de intervenir en la produccion o
distribucién de bienes o servicios, por lo que la acufiacion y transmision de NFTs
en el mercado primario en principio se consideraran actividades empresariales o
profesionales sujetas a IVA, y, con ello, estos sujetos tendran la consideracion de
empresarios o profesionales a efectos de este impuesto.

Sin embargo, en el caso del IVA, el tenor literal del articulo 4 de la LIVA, esta-
blece una aclaracidn de especial relevancia a estos efectos, y es que se considerara
que una persona tiene la condicion de empresario o profesional cuando realice acti-
vidades empresariales sujetas al impuesto, con independencia del caracter habitual
u ocasional con el que se realicen estas. Por lo tanto, el impacto de la habitualidad
o frecuencia a la hora de determinar la sujecion a IVA de estas actividades es atn
menos relevante en el caso de analizar su sujecion a [VA.

10 Por ejemplo, si se puede acreditar que la entidad actia como mera tenedora o inversor privado.
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En esta linea se ha pronunciado la DGT, entre otras en su consulta V2097-14,
en la cual establece lo siguiente: «En el escrito de la consulta se expresa que la
prestacion de servicios se llevaria a cabo, eventualmente, por una persona fisi-
ca que no ejerce habitualmente la actividad de fotografia pero que percibe, por
este servicio, una contraprestacion. Al respecto debe decirse que la frecuencia o
habitualidad con la que un profesional de la fotografia presta servicios no tiene
relevancia en lo que respecta a la consideracion de esa persona fisica como em-
presario o profesional a los efectos del impuesto en la medida en que exista la
concurrencia de la ordenacion de unos medios de produccion que impliquen la
voluntad de intervenir en el mercado aunque sea de forma ocasional»''.

Cabe destacar que este criterio ha sido recientemente reiterado por este Centro
Directivo en la contestacion a las consultas V0486-22 y V2274-22, donde especi-
ficamente se resuelve el tratamiento a efectos de IVA de una transmision de NFTs
vinculados a una serie de ilustraciones y fotografias transformadas mediante Pho-
toshop efectuada por parte de personas fisicas. En concreto, sobre la condicion de
empresario o profesional del transmitente del NFT establece lo siguiente la DGT:
«Por otra parte, debe decirse que la frecuencia o habitualidad con la que un em-
presario o profesional presta sus servicios no tiene relevancia en lo que respecta a
la consideracion de esa persona fisica como empresario o profesional a los efectos
del Impuesto, en la medida en que exista la concurrencia de la ordenacion de unos
medios de produccion que impliquen la voluntad de intervenir en el mercado, aun-
que sea de forma ocasionaly.

Como se puede observar, la nota de la habitualidad no define el ejercicio de
una actividad empresarial o profesional a efectos de IVA. Este ejercicio de una
actividad empresarial o profesional habra que definirlo segtn la intencionalidad
en intervenir en la produccion o distribucion de bienes o servicios, mediante la
ordenacion por cuenta propia de factores de produccion (materiales o humanos), y
dicha intencionalidad puede darse aun cuando la prestacion de este tipo de servi-
cios no se realice de forma frecuente o recurrente!*>.

Por lo tanto, en la medida en que el creador del NFT y transmitente en el mer-
cado primario tenga la consideraciéon de empresario o profesional a efectos del

10 En un sentido idéntico se ha pronunciado la DGT en sus consultas V1102-12 y V1417-20.

122 Dicho lo anterior, téngase en cuenta que, aunque el peso sea limitado, la falta de recurrencia
o habitualidad en el ejercicio de las actividades no siempre es completamente inocua en la
determinacion de la sujecion al IVA y la condicién de empresario o profesional. En este sentido,
y a titulo de ejemplo, la consulta V3074-17 menciona que la actividad no estaria sujeta a IVA si se
trata de una actividad «de cardcter aficionado y no se ejerce en un ambito de actividad economica»
y, por su parte, las consultas V3692-16 y V1845-21 establecen que las personas fisicas no tendrian
la consideracion de empresarios o profesionales cuando realicen la operacion de forma «puntual y
aislada y sin intencion de continuidad, al margen de una actividad empresarial o profesionaly.

En idénticos términos se pronuncia la DGT en la mencionada consulta V0486-22 al introducir la
siguiente puntualizacion final: «No obstante, dichas personas fisicas no tendrian la consideracion
de empresarios o profesionales cuando realicen dicha operacion, de forma puntual y aislada y sin
intencion de continuidad, efectuada al margen de una actividad empresarial o profesionaly.
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articulo 5 de la LIVA, la transmision de dicho NFT constituird una operacion su-
jeta a IVA. Asimismo, como empresarios o profesionales a efectos de IVA, estos
artistas y creadores de NFTs deberan cumplir, ademas, con todas y cada una de las
obligaciones formales a las que hace referencia el articulo 164. Uno de la LIVA.

1.2.  Caracterizacion de las operaciones a efectos de IVA: entrega de bienes
o0 prestacion de servicios

Sentada la sujecion de estas operaciones a [VA, el siguiente aspecto a determi-
nar es si la transmision de los NFTs en el mercado primario!® (y, en su caso, en el
mercado secundario) deben calificarse como entregas de bienes o prestaciones de
servicios a efectos de IVA. Esta calificacion en la practica va a resultar muy rele-
vante en tanto que las reglas de localizacion aplicables, la aplicacion de determina-
das exenciones, las reglas de determinacidn de la base imponible, la determinacion
del devengo o el tipo impositivo pueden variar en funcién de si nos encontramos
ante una calificacion u otra a efectos de IVA.

Vaya por delante que la normativa de IVA no contiene una referencia especifica
a este tipo de operaciones con NFTs, por lo que sera necesario partir de la norma-
tiva existente y aplicar la misma al caso concreto atendiendo a las particularidades
de los NFTs.

Asimismo, y como ya se ha reiterado previamente en este articulo, debido a la
variedad de NFTs existentes en el mercado, no va a ser posible sentar un criterio
aprioristico aplicable a todos los NFTs, sino que sera necesario efectuar un analisis
caso por caso tomando en consideracion las caracteristicas particulares de cada
NFT en cuestion. Y es que, recordemos, que dentro de los NFTs nos podemos
encontrar con:

(i)  NFTs referenciados a activos fisicos.
(ii)) NFTs referenciados a activos virtuales o digitales.
(i) NFTs referenciados a determinados derechos.

(iv) NFTs hibridos que representan activos (fisicos o virtuales) junto con de-
terminados derechos.

Teniendo en cuenta las cautelas sefialadas, pasamos a continuacioén a exponer
una serie de criterios genéricos. Si acudimos a la normativa de IVA, debemos tener
en cuenta (i) que la misma define el concepto de entrega de bienes en el articulo
8 de la LIVA, y (ii) que, siguiendo a la normativa de la UE, ofrece un concepto
residual de prestaciones de servicios en su articulo 11 de la LIVA, al calificar como
tales a todas las operaciones sujetas a IVA que no constituyan entrega de bienes.

En lo que aqui interesa debemos tener en cuenta que el articulo 8 de la LIVA:

13 Y, en su caso, en el mercado secundario, sin perjuicio de lo que se comentara mas adelante.
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(1)

(i)

Establece como regla general en su apartado Uno (articulo 8 Uno de la
LIVA) que se consideraran entregas de bienes «la transmision del poder
de disposicion sobre bienes corporales, incluso si se efectua mediante
cesion de titulos representativos de dichos bienes»'™.

Dentro de las reglas especiales, también se califica como entrega de bie-
nes en el articulo 8. Dos. Apartado 7 de la LIVA el suministro de un pro-
ducto informatico normalizado efectuado en cualquier soporte material.
A estos efectos, la norma aclara que se consideraran como productos
informaticos normalizados aquellos que no precisen de modificacion
sustancial alguna para ser utilizados por cualquier usuario.

Por su parte, dentro de la definicion de prestaciones de servicios del articulo 11
de la LIVA debemos destacar:

(1)

(i)

La regla general del apartado Uno del articulo 11 de la LIVA, en virtud
de la cual, a efectos del IVA, se entendera por prestacion de servicios
toda operacion sujeta al citado tributo que, de acuerdo con la LIVA, no
tenga la consideracion de entrega, adquisicion intracomunitaria o impor-
tacion de bienes.

Adicionalmente, dentro de las reglas especiales del apartado Dos del ci-
tado precepto, debemos destacar que se califican como prestaciones de
servicios:

a) Las cesiones del uso o disfrute de bienes (articulo 11.Dos. 3° de la
LIVA.)

b) Las cesiones y concesiones de derechos de autor, licencias, patentes,
marcas de fabrica y comerciales y demas derechos de propiedad inte-
lectual e industrial (articulo 11.Dos.4° de la LIVA).

¢) Elsuministro de productos informaticos cuando no tenga la condicion
de entrega de bienes, considerandose accesoria a la prestacion de ser-
vicios la entrega del correspondiente soporte (articulo 11.Dos.16° de
la Ley de IVA). En particular, se considerara prestacion de servicios
el suministro de productos informaticos que hayan sido confecciona-
dos previo encargo de su destinatario conforme a las especificacio-
nes de este, asi como aquellos otros que sean objeto de adaptaciones
sustanciales necesarias para el uso por su destinatario, ya que, si no,
se trataria de una entrega de bienes, dado el caracter residual de esta
prestacion de servicios.

104 Nétese que la transmision del poder de disposicion se puede producir por cualquier titulo
juridico, ya sea el de compraventa, aportacion o disolucion societaria, resolucion administrativa o
jurisdiccional, etc.
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En aplicacion de los preceptos anteriores al caso de los NFTs, y sin perjuicio de
la ya sefialada necesidad de analizar cada caso concreto, cabe efectuar las siguien-
tes consideraciones:

() La compraventa de aquellos NFTs referenciados (i) a activos virtuales (con
independencia de los derechos asociados transmitidos sobre el elemento sub-
yacente), o (ii) a determinados derechos, en principio, se calificaran como
prestaciones de servicios a efectos de IVA, en tanto que el elemento que
representan no constituye ningtin bien corporal ni encajan dentro de ninguna
otra regla especial que los califique como prestaciones de servicios.

Esta calificacion se ha visto confirmada recientemente por la DGT en
sus consultas V0486-22 y V2274-22 anteriormente referenciadas, y, que,
por su importancia, pasamos a analizar con mas detalle. Estas consultas,
la DGT comienza analizando de concepto de NFT'® y su proceso de
creacion'® y transmision'?’, para poder determinar la naturaleza de esta
operacion a efectos de IVA.

A partir de ahi, tras reproducir el concepto de entrega de bienes!'® (y poner
de manifiesto que este tiene caracter comunitario'®), la DGT recuerda (i) que,
hasta la fecha de la consulta no hay ningun pronunciamiento al respecto'’, y

195 Definiéndolos en las dos consultas citadas de la siguiente forma: «los NFT o ‘tokens’ no
fungibles» son certificados digitales de autenticidad que, mediante la tecnologia blockchain (la
misma que se emplea en las criptomonedas) se asocia a un unico archivo digital. Por tanto, los NFT
actuan como activos digitales unicos que no se pueden cambiar entre si, ya que no hay dos iguales
y cuyo subyacente puede ser todo aquello que pueda representarse digitalmente tales como una
imagen, un grdfico, un video, musica o cualquier otro contenido de cardacter digital, incluso obras de
arte como pueden ser, en su caso, las que son objeto de consultay.

106 Estableciendo lo siguiente: «En cuanto al proceso de creacion de los NFT, parece que una
vez generado el correspondiente archivo digital (imagen o video, por ejemplo), se subiria este a una
plataforma, en la que, a través de la tecnologia blockchain, tiene lugar la generacion del NFT. De
esta forma, parecen existir dos activos digitales con entidad propia, esto es, por un lado, el archivo
digital subyacente y, por otro, el “token no fungible” o NFT que representaria la propiedad digital
del archivo digital subyacentey.

197 En relacion con la transmision la DGT aclara que: «Cabe destacar, no obstante, que lo que va
a ser objeto de transmision, a través de las correspondientes plataformas en linea, es el propio NF'T
y no el archivo digital subyacentey.

1% En los siguientes términos: «En este sentido cabe destacar que el concepto de entrega de
bienes que regula la Ley 37/1992 en su articulo 8, esta igualmente definido por la Directiva 2006/112/
CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema comun del Impuesto sobre el Valor
Anadido (DO L 347 de 11.12.2006), cuyo articulo 14.1. lo configura como “la transmision del poder
de disposicion sobre un bien corporal con las facultades atribuidas a su propietario™.

1% En este sentido, tras hacer referencia a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Union
Europea, entre otras, en sus sentencia de 8 de febrero de 1990, Shipping and Forwarding Enterprise
Safe BV, Asunto C-320/88, la DGT recuerda que: «Del contenido de esta sentencia se deduce, en
primer lugar, que el concepto de entrega de bienes a los efectos del Impuesto sobre el Valor Afiadido
no es un concepto que admita su andlisis unicamente desde el punto de vista del ordenamiento
Jjuridico de los Estados miembros, sino que se trata de un concepto de derecho comunitario que, por
tanto, precisa de una interpretacion también comunitario.

10" Cuestion que sefiala expresamente de la siguiente forma: «En este sentido cabe destacar
que, a la fecha de contestacion de la presente consulta, no existe aun ningun pronunciamiento del
Tribunal de Justicia de la Union Europea sobre la naturaleza de este tipo de activos digitales, a
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1 ho son

(ii) que los pronunciamientos sobre el tratamiento de las criptodivisas
aplicables a los NFTs debido a su distinta naturaleza''2.

Siguiendo con dicho razonamiento, la DGT acaba concluyendo en las
consultas V0486-22 y V2274-22 que la transmision de los NFTs objeto
de consulta deben calificarse como prestaciones de servicios, y ello en los
siguientes términos: «tampoco procederia la calificacion de la venta de
los “token” objeto de consulta como entregas de bienes dado que parece
que, en todo caso, el bien subyacente no serd la propia fotografia digital'"®
como bien corporal existente, de forma que la tenencia del NFT no parece
dar derecho, en su caso, a la adquisicion de dicho bien corporal sino que
el bien subyacente parece que tiene, igualmente, cardcter digitaly.

Continuando con esta argumentacion, la DGT establece una aclara-
cion esencial, debido a la confusion que a menudo existe en el mercado
sobre este tipo de operaciones al indicar que «En definitiva, el objeto de
la transaccion parece consistir en el propio certificado digital de auten-
ticidad que representa el NFT sin que tenga lugar la entrega fisica del
archivo de imagen ni del propio archivo digital asociado al mismo».

Sentado lo anterior, la DGT acaba concluyendo que la transmision
del NFT con las caracteristicas planteadas en los dos supuestos de hecho
planteados en las consultas V0486-22 y V2274-22 constituyen una pres-
tacion de servicios a efectos de [VA.

diferencia de lo que ocurre con las criptomonedas y diversas operaciones relacionadas con las
mismas que ya ha sido objeto de analisis por dicho Tribunal y cuyas conclusiones se recogen en la
doctrina de este Centro Directivoy.

1 Los cuales califican las transmisiones de criptomonedas como prestaciones de servicios,
como se puede apreciar:

(1) En la jurisprudencia del TJUE, que en su sentencia de 22 de octubre de 2015, asunto David
Hedqvist (C263/14), establecio especificamente que, teniendo en cuenta (1) su naturaleza de divisa
virtual de flujo bidireccional, y (2) que este tipo de monedas carecen del caracter corporal necesario
para que su transmision sea calificada como una entrega de bienes, la transmision de criptomonedas
debe calificarse como una prestacion de servicios en el sentido del articulo 24 de la Directiva de IVA.
Para ello, el TJUE se basa también en las conclusiones del abogado General, en particular, en el punto
17 de sus conclusiones.

Se puede acceder a esta sentencia del TIIUE por medio de siguiente enlace: https://curia.europa.
eu/juris/document/document.jsf?docid=170305&doclang=ES

(i1) En el mismo sentido, el Comité de IVA de la UE en su reciente documento de trabajo n°
1037 sobre el tratamiento del IVA de los criptoactivos ha asumido dicha calificacion del TJUE de
prestaciones de servicios a efectos de IVA para los llamados tokens de pago.

(iii) Entre otras en, la consulta V2679-21 de la DGT, donde este Centro Directivo concluye
que los bitcoins, criptomonedas y demds monedas digitales son divisas por lo que los servicios
financieros vinculados con las mismas estan exentos del IVA en los términos establecidos en el
articulo 20.Uno.18° de la LIVA.

12 Aspecto que manifiesta la DGT en la citada consulta de acuerdo con el siguiente razonamiento:
«No obstante, entiende este Centro directivo que los NFT objeto de consulta no participarian de
la naturaleza de las criptomonedas y demds divisas digitales al no configurarse como divisas ni
tratarse de bienes fungiblesy.

113 En el caso de la consulta V2274-22 el elemento subyacante es una ilustracion o dibujo.
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(ii) Por lo que respecta a los NFTs referenciados a activos fisicos (por ejem-
plo, a obras de arte en soporte fisico), habra que examinar con mayor
detalle los derechos sobre dicho subyacente atribuidos al titular del NFT.
En concreto:

a) Si se produce una cesion total de derechos sobre el subyacente de
forma que se pueda considerar que se ha producido una transmision
total del poder de disposicion de dicho bien corporal, se podria cali-
ficar la transmision de dicho NFT como una entrega de bienes.

Sin embargo, como ya se ha explicado, estas hoy en dia son situa-
ciones minoritarias en el mercado.

b) Sino hay cesion de derechos asociados al elemento subyacente junto
con la transmision del NFT o la cesion de dichos derechos es parcial
o limitada, entonces muy probablemente volvamos a estar dentro de
la categoria de prestaciones de servicios a efectos de IVA. Y es que,
recordemos a estos efectos que las transmisiones de derechos, y mas
particularmente, las cesiones y concesiones de derechos de autor de-
mas derechos de propiedad intelectual e industrial expresamente son
calificadas como prestaciones de servicios por la regla especial del
articulo 11.Dos.4° de la LIVA.

Debe destacarse que, sobre este particular, no se pronuncia la DGT
ni en su consulta V0486-22 ni en la V2274-22, al centrarse en el tra-
tamiento de los NFTs especificamente consultados (NFTs vinculados
a ilustraciones transformadas mediante Photoshop y a dibujos e ilus-
traciones de tipo digital). Seria conveniente, por tanto, una aclaracion
sobre esta cuestion.

(ii1)) Transmisiones de NFTs hibridos. En aquellos casos en los que el NFT
en cuestion represente no solo un bien (fisico o virtual) sino que incor-
pore también la transmision de determinados derechos, su transmision
podra ser considerada como una operacion compleja a efectos de IVA,
planteandose la cuestion de si (i) deben separarse y tributar cada una de
los elementos y derechos que conforman el NFT atendiendo a su pro-
pio tratamiento individual a los efectos del IVA, o (ii) por el contrario,
se deben tratar como una Unica operacion global, aplicando a todas las
prestaciones de servicios o entregas de bienes que se consideren como
operaciones accesorias el tratamiento en imposicion indirecta que deba
otorgarse a la prestacion que se identifique como principal.

Esta es una cuestion que no se encuentra regulada especificamente en
la Directiva de IVA vy, a nivel doméstico, solo encontramos una sucinta
referencia a las operaciones accesorias en el articulo 78. Dos.1° de la
LIVA. Sin embargo, como exponen CASCANTE E. y FLORES, A.'" si que

14 CascanTtg, E. y FLORES, A., «Las operaciones complejas en el IVA: ;independientes o
accesorias?», Economist&Jurist [en linea], vol. 26, N° 222, afio 2018, pp. 76-81 [fecha de consulta:
21 de abril de 2022]. Disponible en: https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/
las-operaciones-complejas-en-el-iva-independientes-o-accesorias/
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nos encontramos abundante jurisprudencia del TJUE en esta materia!'®
que ha tenido su correspondiente reflejo en la doctrina administrativa de
la DGT!"® y la jurisprudencia.

Asi, el Tribunal Econdémico-Administrativo Central (en adelante,
«TEACY»), en su Resolucion de 14 de diciembre de 2017, pone de manifiesto
las dos siguientes pautas en relacion con el tratamiento que deben recibir estas
operaciones complejas:

— Laregla general que debe seguirse en el IVA (y asi se refleja
en la normativa comunitaria reguladora de este impuesto)
es que en cada operacion sea exigible el IVA, liquidado
sobre la base del precio del bien o del servicio gravados al
tipo impositivo aplicable a dichos bienes y servicios, previa
deduccién del importe de las cuotas impositivas devengadas
que hayan gravado directamente el coste de los diversos
elementos constitutivos del precio (articulo 1, apartado 2,
parrafo segundo). Por tanto, de esta regla se desprende que
cada prestacion debe normalmente considerarse distinta e
independiente a efectos del IVA.

— Sin embargo, como complemento a lo anterior, debe tenerse
en cuenta que, excepcionalmente, si nos encontramos ante
una operacion consistente en una unica prestacion en el plano
economico no debe desglosarse artificialmente para no alterar la
funcionalidad del sistema del IVA. Y es que, en determinadas
circunstancias, varias prestaciones formalmente distintas, que
podrian realizarse separadamente dando lugar, en cada caso, a
gravamen o a exencidon por el IVA, deben considerarse como
una operacion unica cuando no puedan considerarse como ope-
raciones independientes. Y ello ocurre en dos supuestos''’:

115 Sentencias del TJUE de 2 de mayo de 1996, asunto C-231/94, Faaborg-Gelting Linien; de
22 de octubre de 1998, asunto C-308/96 y C-94/97, Madgett y Baldwin; de 25 de febrero de 1999,
asunto C-349/96, CPP; 15 de mayo de 2001, asunto C-34/99, Primback; de 3 de julio de 2001,
asunto C-389/99, Bertelsmann; de 27 de octubre de 2005, asunto C-41/04, Levob Verzekeringen y
OV Bank; de 6 de julio de 2006, asunto C-251/05, Talacre Beach; de 29 demarzo de 2007, asunto
C-111/05, Aktiebolaget NN; de 14 de junio de 2007, asunto C-434/05, Horizon College; 21 de junio
de 2007, asunto C-453/05, Ludwig; 21 de febrero de 2008, asunto C-425/06, Part Service; 11 de
junio de 2009, asunto C-572/07, RLRE Tellmer Property; de 22 de octubre de 2009, asunto C-242/08,
Swiss Re Germany Holding; de 19 de noviembre de 2009, asunto C-461/08, Don Bosco Onroerend
Goed; de 11 de febrero de 2010, asunto C-88/09, Graphic Procédé; de 2 de diciembre de 2010, asunto
C-276/09, Everything Everywhere; de 10 de marzo de 2011, asuntos C-497, 499, 501 y 502/09,
Bog; de 5 de julio de 2012, asunto C-259/11, DTZ Zadelhoft vof; de 27 de septiembre de 2012,
asunto C-392/11, Field Fisher Waterhouse; 17 de enero de 2013, asunto C-224/11, BGZ Leasing; de
21 de febrero de 2013, asunto C-18/12, Zamberk; y de 27 de junio de 2013, asunto C-155/12, RR
Donnelley Global Turnkey Solutions Polans.

116 Entre las que cabe destacar la consulta V0221-18.

17 En esta misma linea cabe destacar los pronunciamientos de la DGT en sus consultas V1415-
21 o V218-19, o la jurisprudencia del TIUE, en su Sentencia de 4 de marzo de 2021, asunto
Frenetikexito, C-581/19.
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* Cuando dos o varios elementos o actos que el sujeto pasivo
realiza se encuentran tan estrechamente ligados que objeti-
vamente forman una sola prestacion econdémica indisociable
cuyo desglose resultaria artificial.

* Cuando uno o varios elementos deben considerarse consti-
tutivos de la prestacion principal, mientras que, a la inversa,
uno o varios elementos deben considerarse como una o varias
prestaciones accesorias que comparten el tratamiento fiscal
de la prestacion principal. Esto es, nos encontramos también
ante una prestacion unica cuando una o varias prestaciones
constituyen una prestacion principal y la otra o las otras pres-
taciones constituyen una o varias prestaciones accesorias que
comparten el tratamiento fiscal de la prestacion principal.

En este sentido, una prestacioén debe considerarse acceso-
ria de una prestacion principal cuando no constituye para el
destinatario un fin en si, sino el medio de disfrutar en las me-
jores condiciones del servicio principal del prestador.

De cara a determinar en cual de estos escenarios estamos, y en pa-
labras del TEAC «Teniendo en cuenta esta doble circunstancia que se
ha expuesto (cada operacion debe normalmente considerarse distinta e
independiente y, por otra, la operacion constituida por una unica presta-
cion desde el punto de vista economico no debe dividirse artificialmente
para no alterar la funcionalidad del sistema del IVA) y para concretar
v determinar ante qué situacion nos encontramos, debe recordarse que
no existe una regla absoluta sobre la determinacion de la amplitud de
una prestacion desde el punto de vista del IVA, o para determinar la
extension de una prestacion y, por tanto, para concretar la amplitud de
una prestacion es preciso considerar todas las circunstancias en las que
se desarrolla la operacion en cuestion. No obstante, estas apreciaciones
deben realizarse considerando el punto de vista del consumidor medio, y
debe tenerse en cuenta, en una apreciacion de conjunto, la importancia
cualitativa, y no meramente cuantitativa, de los distintos elementos en
que se compone la operacion».

De acuerdo con este criterio, cuando nos encontremos con un NFT que
represente un bien (fisico o virtual) e incorpore también la transmision de
determinados derechos, con caracter general, se analizara la calificacion
como entregas de bienes o prestaciones de servicios y su correspondiente
tributacion de IVA de cada una de estas prestaciones por separado. Excep-
cionalmente, solo en aquellos casos en los que se determine que, teniendo
en cuenta la importancia cuantitativa y cualitativa de los distintos elemen-
tos comprendidos en la transmision, dentro del conjunto transmitido existe
una operacion principal y una serie de prestaciones accesorias (que per-
miten al adquirente del NFT disfrutar en las mejores condiciones de dicha
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prestacion principal) se aplicara a estas tltimas el tratamiento (como entre-
ga de bienes o como prestacion de servicios) de la prestacion identificada
como principal dentro del NFT transmitido.

De lo anterior se desprende que, a dia de hoy, en la mayoria de las ocasiones
la transmision de un NFT se encuadrara dentro de la categoria de prestaciones de
servicios a efectos de IVA, mientras que su calificacion como entrega de bienes va
a quedar reservada a casos mas excepcionales en la practica. Sin perjuicio de lo
anterior, se debera estar en disposicion de identificar estos tltimos supuestos de
entregas de bienes para otorgarles un correcto tratamiento a efectos de IVA.

En cualquier caso, no estaria de mas una aclaracion bien normativa o interpre-
tativa sobre este particular que ayude a otorgar una mayor seguridad juridica en
el mercado, teniendo en cuenta las implicaciones de esta calificacion en aspectos
como la localizacion de las operaciones gravadas, que seguidamente analizaremos.

1.3.  Localizacion de las operaciones: servicios prestados por via electronica
y otras reglas especiales susceptibles de aplicacion

Como se ha anticipado, la calificacion de la transmision de los NFTs, como en-
tregas de bienes o prestaciones de servicios va a resultar determinante, entre otras
cosas, en la determinacion de las reglas de localizacion aplicables a efectos de IVA.

Como quiera que en la generalidad de supuestos nos encontraremos ante una
prestacion de servicios, comenzaremos analizando las reglas de localizacion apli-
cables a estos (haciendo especial referencia a los llamados servicios prestados por
via electronica y otras reglas especiales que pueden resultar aplicables) para pos-
teriormente hacer una breve referencia a la localizacion en el caso (claramente
residual en la practica) de que podamos encontrarnos ante una entrega de bienes.

1. Servicios prestados por via electrénica

Para determinar la localizacion de las prestaciones de servicios sujetos a IVA,
la Ley de IVA establece una regla general en su articulo 69.Uno y determinadas
reglas especiales en sus articulos 69. Dos y 70. Tal y como esta configurada la nor-
ma, la aplicacion de la regla general es subsidiaria con respecto a la aplicacion de
las reglas especiales, de forma que, si se confirma que resulta de aplicacion alguna
de las reglas especiales previstas en los preceptos citados, prevalecera esta sobre la
aplicacion de la regla general del articulo 69 de la LIVA.

Dentro de las reglas especiales, el articulo 69. Tres 4° de la LIVA, define los
servicios prestados por via electronica como «aquellos que consistan en la trans-
mision enviada inicialmente y recibida en destino por medio de equipos de pro-
cesamiento, incluida la compresion numérica y el almacenamiento de datos, y
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enteramente transmitida, transportada y recibida por cable, radio, sistema optico
u otros medios electronicos (...)».

En la medida en que el IVA es un impuesto armonizado a nivel europeo, conviene
complementar la definicion anterior con lo dispuesto (i) en el Anexo I de la Directiva
2006/112/CE (Directiva de IVA), y (ii) al articulo 7 y Anexo I del Reglamento (UE)
N.?282/2011 modificados por el Reglamento de Ejecucion (UE) N.° 1042/2013.

Especificamente, el articulo 7 del Reglamento 282/2011 establece que las pres-
taciones de servicios efectuadas por via electronica contempladas en la Directiva
2006/112/CE abarcaran «los servicios prestados a través de Internet o de una red
electronica que, por su naturaleza, estén basicamente automatizados y requieran
una intervencion humana minima, y que no tengan viabilidad al margen de la tec-
nologia de la informaciony.

De esta definicion se desprende que deben concurrir los siguientes cuatro ele-
mentos para que un servicio se considere prestado por via electronica:

(1) Los servicios deben prestarse a través de Internet o una red electronica
(primer elemento).

(i) Son servicios donde su naturaleza hace que la oferta sea esencialmente
automatizada (segundo elemento).

(iii) La naturaleza del servicio permite el suministro con una minima inter-
vencién humana (tercer elemento).

(iv) La naturaleza de un servicio hace que sea imposible prestarlos en ausen-
cia de tecnologias de la informacion (cuarto elemento).

En el caso de los NFTs, resulta evidente que se cumplen el primer, segundo y
cuarto requisito de los que se acaban de sefialar. Pero pueden plantearse mas dudas
en relacion con el tercero (intervencion humana minima), y como expuse en otro
trabajo''®, «(...) precisamente este concepto de “grado de intervencion humana”,
es un concepto controvertido pero que se considera clave para fijar el limite en la
consideracion de estos servicios como prestados por via electronica por parte de
la Comision Europea y por la propia Agencia Tributaria espariola. De esta forma,
en aquellos casos en los que el grado de intervencion humana es elevado, muy
probablemente no estemos ante un servicio prestado por via electronica mientras
que, si el grado de intervencion humana es reducido, es previsible que estemos en
el ambito del comercio electronico».

Pues bien, en el caso de los NFTs, resulta razonable considerar que la interven-
cion humana en relacion con el suministro del NFT (si se asimila el suministro a

18 EGEA PEREZ-CARASA, ., «Tributacién de los influencers: Normas tradicionales para nuevos
y rentables modelos de negocio de las nuevas generaciones», Cuadernos de Derecho y Comercio,
num. 75, 2021, pp. 15-112.
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la mera transmision del NFT) puede considerarse minima. Por el contrario, si la
apreciacion de la intervencion humana debe efectuarse con respecto al conjunto,
esto es, tomando también en consideracion la intervencion humana en la elabora-
cion, en su caso, del elemento subyacente dicha intervencion humana encontrara
mas dificultades para poder considerarse minima.

Naturalmente, esta segunda interpretacion podria tener mas sentido en aquellos
casos en los que se transmitan el NFT junto con el elemento subyacente (o dere-
chos sobre el mismo), casos que, como hemos visto, son mas bien minoritarios.
Por el contrario, si solo se transmite el NFT de forma aislada, entonces existen mas
argumentos para defender la concurrencia de esa minima intervenciéon humana,
pero, de nuevo, seria recomendable una aclaracion normativa o interpretativa sobre
este particular.

Realizadas las reflexiones anteriores, no debemos olvidar que tanto la Ley de
IVA, como la normativa comunitaria establecen una lista ejemplificativa de su-
puestos dentro de las cuales podrian entenderse incluidas las transmisiones con
NFTs. En este sentido:

1. El propio articulo 69 Tres 4°de la LIVA establece que se consideraran
servicios prestados por via electronica «entre otros, los siguientes:

a) El suministro y alojamiento de sitios informaticos.
b) El mantenimiento a distancia de programas y de equipos.
¢) El suministro de programas y su actualizacion.

d) El suministro de imagenes, texto, informacion y la puesta a disposi-
cion de bases de datos.

e) El suministro de musica, peliculas, juegos, incluidos los de azar o de
dinero, y de emisiones y manifestaciones politicas, culturales, artisticas,
deportivas, cientificas o de ocio.

f) El suministro de ensefianza a distancia».

2. Asimismo, la legislacion de la UE sobre el IVA también proporciona las
listas ilustrativas de suministros que se consideran servicios suministrados
electronicamente y de aquellos excluidos de este concepto. En concreto
(i) la lista (positiva) de los servicios incluidos en este grupo se encuentra
en el articulo 7, apartado 2, y en el anexo I de Reglamento 282/2011, asi
como en el anexo II de la Directiva 2006/112/CE sobre el IVA, y (ii) La
lista (negativa) de suministros que no se consideran servicios prestados
electronicamente estd contenido en el articulo 7, apartado 3, del Regla-
mento 282/2011 asi como en el Anexo III de la Directiva de IVA.
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En el cuadro que se muestra a continuacion se detallan aquellos ele-
mentos de la lista positiva que, atendiendo a las caracteristicas de los
NFTs, pueden considerarse relevantes:

Categoria del
Anexo II de la
Directiva 2006/112/CE

Servicios comprendidos en el
Anexo I del Reglamento de Ejecucion 282/2011

(i)  Acceso o descarga de fondos de escritorio.

(il)  Acceso o descarga de imagenes fotograficas o picto-
ricas o de salvapantallas.

(iii) Contenido digitalizado de libros y otras publicacio-
nes electronicas.

(iv)  Suscripcion a periddicos y revistas en linea.

(v)  Weblogs y estadisticas de sitios web.

Suministro de imagenes,
texto e informacion y la (vi) Noticias en linea, informacion sobre el trafico y pro-

puesta a disposicion de noésticos meteorologicos.

bases de datos (vii) Informacion en linea generada automaticamente por
programas informaticos tras la introduccion de datos
especificos por el cliente, como datos juridicos y fi-
nancieros, por ejemplo, datos sobre la Bolsa conti-
nuamente actualizados.

(viil) Suministro de espacio publicitario como, por ejem-
plo, banners en un sitio web o pagina web.

(ix) Uso de motores de busqueda y de directorios de Internet.

(i)  Acceso o descarga de musica en ordenadores perso-

o . nales y teléfonos moviles.
Suministro de musica,

peliculas y juegos, (i)
incluidos los de azar o de
dinero, y de emisiones y | (iii) Acceso o descarga de peliculas.
manifestaciones politicas, (iv)
culturales, artisticas,

deportivas, cientificas ) ) .
o de ocio (v)  Acceso automatizado a juegos en linea que dependan de

Internet, o de otra red electrénica similar, en los que los
jugadores se encuentren en lugares diferentes.

Acceso o descarga de melodias, fragmentos musica-
les, tonos de llamada u otros sonidos.

Descarga de juegos a ordenadores personales y telé-
fonos moviles.
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Pues bien, tal y como hemos visto, dado que en una gran mayoria de supues-
tos la transmision de NFTs no constituyen mas que suministros, por medios elec-
tronicos, de archivos de metadatos vinculados a un activo virtual (que pueden
ser archivos de imagenes, musica, textos, manifestaciones artisticas, culturales,
deportivas o avatares y elementos digitales de videojuegos) dicha transmision
podra encuadrarse dentro del concepto de servicios prestados por via electronica.

A esta misma conclusion llega la DGT en las ya mencionadas consultas V0486-
22 y V2274-22 en las cuales establece lo siguiente sobre este particular: «los ser-
vicios denominados de arte digital que se concretan en la venta del NFT por parte
del consultante desde algun tipo de plataforma en linea o marketplace deben ser
calificados como servicios prestados por via electronicay.

No obstante, en la medida en que, como se acaba de precisar, uno de los requisitos
para acceder a esta calificacion de servicios prestados por via electronica es que la
naturaleza del servicio permita su suministro con una minima intervencion humana,
interesa destacar la reflexion efectuada por la DGT en ambas consultas de cara a
guardar consistencia con la doctrina anteriormente manifestada por este Centro Di-
rectivo en relacion con los servicios prestados por artistas de forma digital.

En concreto, la DGT al analizar la calificacion de la venta de un NFT como
prestacion de servicios por via electronica recuerda que, de acuerdo con el crite-
rio manifestado en sus consultas V0716-16, V2689-19 o V0025-21 (que analizan
servicios prestados por artistas de forma digital), es necesario diferenciar los dos
siguientes supuestos:

(i) Prestaciones de servicios que consisten en el disefio personalizado de un
determinado dibujo, archivo, o cualquier otro elemento que es enviado
por correo u otro medio electronico al cliente una vez realizado el mismo.

(i) Casos en los que se suministran contenidos digitales no personalizados
(ficheros de dibujos, grabados o cualquier otro fichero no personalizado)
que sus clientes pueden descargar a través de Internet.

Pues bien, la DGT concluye que la venta del NFT debe clasificarse como un
servicio prestado por via electronica al considerar que estamos en el segundo de
los dos supuestos anteriores y ello dado que no existe ningin encargo que impli-
que la personalizacion del elemento subyacente al NFT. El razonamiento seguido
por la DGT sobre este aspecto es el mismo en las dos consultas referenciadas y se
reproduce a continuacion: «el supuesto objeto de consulta no existe un encargo
por parte del cliente de la obra que implique la personalizacion de un determinado
diserio o fotografia sino que se trata de fotografias'’® que, en su caso, son objeto
de transformacion por el artista mediante un programa informdtico y que son ob-
Jjeto de venta si bien, por la propia tecnologia blockchain utilizada, se convierten

190, en el caso de la consulta V2274-22, de dibujos e ilustraciones.
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en bienes digitales unicos y originales, puesto que no existe otro activo digital
idéntico, siendo objeto de transmision, ademas, no el propio archivo digital de la
fotografia, sino el certificado digital de autenticidad que representa el NFT».

Como servicios prestados por via electronica, las reglas de localizacion para
determinar el IVA del territorio aplicable van a depender de la condicion y de la
localizacion del destinatario del servicio prestado por el creador del NFT y trans-
mitente en el mercado primario'?. Asi, partiendo de la base de que el vendedor del
NFT es un empresario o profesional establecido en Espaifia, los distintos escenarios
que nos podemos encontrar son los siguientes:

(i) Cuando el destinatario del servicio prestado sea empresario o profesio-
nal'?!, hay que diferenciar en funcion de si el mismo se encuentra esta-
blecido en:

a) La Peninsula o Islas Baleares: en este caso, estariamos ante una ope-
racion interna, de forma que el servicio se considera prestado en el
Territorio de Aplicacion del [IVA espaiol (TAI) y sujeto al [VA espafiol.

b) En un EM de la UE distinto de Esparia: en este caso, el servicio no
estaria sujeto al IVA espafiol, sino al IVA del EM de destino. La
factura se emitiria sin IVA espafiol aplicando el destinatario el meca-
nismo de inversion del sujeto pasivo.

c) Fuera de la UE: el servicio no estaria sujeto al IVA, salvo en el caso
de que se aplique la regla de cierre relativa al lugar de uso y consumo
efectivo prevista en el articulo 70 Dos de la LIVA y que se expone
mas adelante.

(i) Cuando el destinatario del servicio prestado sea un consumidor final'*
sera necesario diferenciar en funcion de donde se encuentre dicho desti-
natario. En concreto, el mismo puede localizarse:

a) En la Peninsula o Islas Baleares: en cuyo caso, el servicio esta suje-
to al IVA espafiol, considerandose una operacion interna. En conse-
cuencia, el vendedor del NFT debera repercutir el [IVA espaiiol en la
factura que emita para el destinatario de la operacion.

120 Que, como se desglosara de forma detenida mas adelante, podra ser (i) la propia plataforma
(en aplicacion del criterio de la consulta V2274-22), o (ii) el comprador ultimo del NFT (si no
aplica la presuncion del articulo 9 del Reglamento 282/2011, y, en consecuencia, la plataforma no es
considerada como destinatario-criterio inicialmente sostenido en la consulta V0486-22).

121 Lo cual ocurrira, con caracter general, cuando se considere que el destinatario es la plataforma
de venta de NFTs o marketplace (en aplicacion del criterio de la consulta V2274-22).

122 Supuesto que nos encontraremos si se considera que la plataforma no es destinataria del
servicio, por no aplicase la presuncion del articulo 9 del Reglamento 282/2011.
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b) En otro EM de la UE: con efectos desde el 1 de julio de 2021, se
establece una regla de localizacion especial debiendo diferenciar los
dos siguientes supuestos:

— Escenario I: si, ademas de cumplirse los requisitos relativos al
prestador (vendedor del NFT) y destinatario (consumidor final
situado en otro EM de la UE), el importe total de este tipo de
prestaciones de servicios del vendedor del NFT (excluido el
impuesto), no supera en el afio natural anterior la cantidad
de 10.000 euros o su equivalente en moneda nacional, se
considerard que el servicio se localiza en Espana (sede del
vendedor del NFT y prestador del servicio),y, en consecuencia,
estaria sujeto a IVA Espafiol. No obstante, deben tenerse en
cuenta las dos siguientes precisiones:

= Enel caso de que esa cantidad se supere durante el afio en
curso, tributa en destino una vez se exceda dicho umbral.

=  Voluntariamente, se permite que el empresario o profe-
sional lleve a cabo la opcion de tributar en destino, aun-
que no se haya superado el importe limite. Esta opcion
comprende como minimo dos afios naturales. Si a su fi-
nalizacion no reitera esta opcidn, la misma es revocada
automaticamente.

— Escenario 2: en aquellos casos en los que el importe total de
las prestaciones de servicios del vendedor del NFT, excluido
el impuesto, supere el umbral de los 10.000 euros, tributara a
efectos del IVA en sede del destinatario.

Este cambio en el lugar de tributacién viene acompafiado
de un nuevo régimen al que podran acogerse voluntariamente
los vendedores como prestadores de estos servicios, conocido
como régimen de ventanilla Ginica o «One-Stop Shop» («OSS»).
El mismo permitird que los vendedores de NFTs no tengan que
identificarse y darse de alta en cada EM de consumo, sino que
podran presentar sus declaraciones de IVA desde un nico pun-
to en el Portal Web de su Estado de Identificacion (en el ejem-
plo, Espafia). Para ello, deberan expresamente registrarse en
este régimen.

¢) Fuera de la UE: debe entenderse que los servicios tecnologicos no
estan sujetos al IVA espafiol, salvo en caso de aplicacion de la regla
de cierre, que veremos seguidamente.

Las reglas anteriores pueden verse representadas de forma esquematica en el
cuadro del Anexo L.
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2. Problematica practica debida a la falta de informacion sobre el destinatario
y soluciones articuladas por la DGT

Como se puede observar en el apartado anterior, a la hora de aplicar las reglas
anteriores para determinar la localizacion de los servicios prestados (y con ello,
determinar el IVA territorial aphcable a la venta de los NFTs en el mercado prima-
rio), resulta esencial conocer quién es el destinatario del servicio, si el mismo acttia
0 no como empresario o profesional a efectos de IVA, y su localizacion.

Y es aqui donde se pone de manifiesto que la normativa tributaria vigente —y,
en particular, la del IVA— no ha sido adaptada todavia a la realidad de los criptoac-
tivos y, en general, de la tecnologia blockchain. Y es que, en la practica, se genera
un problema de dificil solucidon para el vendedor del NFT, el cual, sencillamente,
no va a disponer de la informacion necesaria del comprador para localizar la ope-
racion a efectos de IVA. Esto es asi en tanto que lo tinico que podra conocer dicho
vendedor sera, como mucho, la clave publica registrada en blockchain del adqui-
rente, y, en su caso, el alias o sobrenombre utilizado en la plataforma.

Esta problematica ha sido consultada de forma expresa a la DGT!®. De cara a
abordar la misma, debemos diferenciar:

(1)  El criterio inicial manifestado por este Centro Directivo en la consulta
V0486-22, en la cual la DGT (i) asumia que las plataformas actuaban
en nombre y por cuenta ajena'?*, y (ii) se limitaba hacer una referencia
a los criterios generales y las presunciones de localizacion establecidos
en el Reglamento 282/2011(articulo 24 bis, 24 ter de la citada norma),
las cuales debian ser utilizadas por el vendedor del NFT para localizar
al comprador del NFT'%,

123 En concreto, en la consulta V0486-22 se establece expresamente lo siguiente «E/ consultante
plantea la problemdtica existente en las transacciones objeto de consulta en relacion con la
determinacion del lugar donde esta establecido el cliente dado que dichas transacciones se llevan
a cabo a través de plataformas on line de forma anoénima toda vez que dichos clientes se identifican
unicamente mediante sus “nicks” o “alias”».

Por su parte, la consulta V2274-22, establece lo siguiente: «En el caso objeto de consulta debe
tenerse en cuenta el hecho de que, de acuerdo con la informacion suministrada, a los vendedores de
esta clase de activos digitales, como el consultante, le es imposible identificar a los compradores de
sus servicios electrénicos, los cuales se identifican exclusivamente, y solo en algunos casos, ante las
plataformas en linea en la que compran los correspondientes NFT5, las cuales, a su vez, por motivos
de proteccion de datos, seguridad o privacidad actiian de forma opaca, no soliendo compartir dichos
datos con los compradores».

124 Sobre este particular, la DGT llevaba a cabo el siguiente razonamiento: «Del escrito de
consulta no puede deducirse en calidad de qué actua la entidad encargada de la gestion de la
subasta en linea, esto es, si en nombre propio o ajeno, si bien el hecho de que se aluda a que la
misma no puede proporcionar al consultante la identidad concreta del comprador parece indicar
que su labor de intermediacion se limita a actuar en nombre ajeno y no en nombre propio, de suerte
que la transaccion objeto de consulta parece realizarse entre el consultante y el comprador del bien
o servicio digital correspondiente y que la operacion debe facturarse por el propio consultante al
comprador del NFT. Sobre esta hipotesis se contestard la presente consulta.

125 Criterios y presunciones que veremos detenidamente mas adelante.
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Esta mera remision a los puntos de conexion de los articulos 24
bis y 24 ter del Reglamento 282/2011 no solucionaban en la practica
el problema en un mercado con unas caracteristicas tan particulares
como el de los NFTs, basados en la tecnologia blockchain. Y es que,
en efecto, en la practica totalidad de supuestos el vendedor tampoco
podia tener acceso a ninguno de los datos referenciados como presun-
ciones de localizacion por el Reglamento 282/2011!26,

(ii)) Un cambio relevante con respecto al criterio anterior, puesto de mani-
fiesto en la reciente consulta V2274-22. En esta segunda consulta, una
vez constatado que la mera remision a las presunciones del Reglamento
282/2011 resultaba insuficiente para solucionar el problema del vende-
dor, matiza el criterio de su anterior consulta y adopta una solucion al-
ternativa.

En esencia, esta solucion alternativa pasa por considerar que la plata-
forma de los NFTs (que es la que, en su caso, dispone de la informacion
sobre el comprador del NFT) acttia en nombre propio en lo que respecta
a la venta de los NFTs. Asi lo manifiesta la DGT en los siguientes tér-
minos: «De esta forma, y toda vez que el vendedor consultante no puede
obtener la informacion necesaria para facturar en nombre propio a los
clientes finales, debe ser la propia plataforma en linea la que parece que

126 Ante esta falta de informacién, un vendedor de NFT establecido en Espafia a efectos de IVA
que quisiera evitar cualquier tipo de discusion con la Administracion tributaria espafiola se veia
obligado a adoptar un criterio de prudencia y considerar, ante la ausencia de informacion, que todas
las operaciones estaban sujetas a IVA espafiol, repercutiendo IVA espafiol por la transmision de los
NFTs (con independencia de que la condicion del comprador, de ser conocida, pudiera llevar a una
conclusion distinta).

Aunque esta alternativa evitaria eventuales discusiones con la Administracion tributaria espaiiola
(en tanto que se estaria repercutiendo IVA espaiiol en exceso), la misma generaba (i) un problema
practico en la determinacion de la base imponible (en tanto que el valor del NFT que figura en los
marketplaces no distingue si el precio incluye o no el IVA), y (ii) un problema de liquidez para
el vendedor (en la medida en que el mismo deberia ingresar IVA en euros a través del modelo
correspondiente cuando las contraprestaciones que perciba del comprador seran en criptodivisas).

Para neutralizar el primero de los dos problemas anteriores, una posible solucion seria incluir
en los términos y condiciones de la subasta del NFT una aclaracion por la cual se establezca que el
precio de subasta incluye los impuestos indirectos, de forma que se pueda acreditar en un futuro que
los pagos recibidos en criptodivisas por dichos NFTS llevan incluido el IVA correspondiente.

Notese que la solucion que se acaba de exponer tembién es apuntada por PEREZ PoMBO, el cual,
al analizar la contestacion a la consulta tributaria vinculante V0486-22 sobre esta problematica,
establece lo siguiente: «A4hora bien, esta circunstancia no le preocupa a la DGT, sencillamente,
porque es un problema para el sujeto pasivo del IVA que transmita los NFT's. En efecto, conforme el
articulo 19 del Reglamento UE 282/2011, salvo que el destinatario se identifique como empresario
o profesional (y proporcione un NIF-IVA) se presume que el destinatario es un consumidor final
(B2C). Asimismo, para la no sujecion o exencion de gravamen del 1VA atendiendo a la localizacion
del comprador, la normativa exige que el transmitente acredite y pruebe que el comprador esta
establecido fuera de Esparia.

Por consiguiente, esta opacidad o falta de informacion hara que, aquel empresario o profesional
establecido en Esparia que se dedique a la creacion y/o transmision de NFT, por defecto, debera
liquidar el IVA por todas y cada una de las operaciones realizadasy; en PEREZ PoMmBo, E., «El IVA
en las operaciones de venta de NFTs», fiscalblog.es [en linea], 26 de abril de 2022 [fecha de consulta:
16 de junio de 2022]. Disponible en: https://fiscalblog.es/?p=7566
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debe actuar en nombre propio en la venta de los NFTs objeto de consulta
frente a los adquirentes finales».

Para articular esta solucion, la DGT (i) parte de la aplicacion de la
presuncion contenida en el articulo 9 bis del Reglamento 282/2011, de
forma que asume que la plataforma actiia en nombre propio'?’ y (ii) sobre
esa base, considera que se producen dos prestaciones de servicios (una
venta de NFT del vendedor a la plataforma y una segunda venta del mis-
mo NFT de la plataforma al comprador) tal y como pasamos a exponer
a continuacion:

a) Aplicacion de la presuncion del articulo 9 bis del Reglamento
282/2011 al caso de las ventas de NFTs. El articulo 9bis del Re-
glamento 282/2011!28 establece la siguiente presuncion a la hora de
localizar las prestaciones de determinados servicios a través de una
red de telecomunicaciones, un portal o una interfaz digital:

«A efectos del articulo 28 de la Directiva 2006/112/CE, cuando
se presten servicios por via electronica a través de una red de tele-
comunicaciones, de una interfaz o de un portal, como por ejemplo
un mercado de aplicaciones, se presumird que un sujeto pasivo que
toma parte en la prestacion actita en nombre propio pero por cuenta
del prestador de dichos servicios, salvo que el prestador sea recono-
cido expresamente como tal por ese sujeto pasivo vy que ello quede
reflejado en los acuerdos contractuales entre las partes.

Para que se considere que el prestador de servicios por via elec-
tronica ha sido reconocido expresamente como tal por el sujeto pa-
sivo, deberan cumplirse las siguientes condiciones:

a) la factura emitida o facilitada por cada sujeto pasivo que par-
ticipe en la prestacion de los servicios por via electronica deberd
indicar con precision cudles son tales servicios y el prestador de
estos servicios,

b) el recibo o la factura que se haya emitido o facilitado al cliente
debera indicar con precision los servicios prestados por via electro-
nica y el prestador de estos servicios.

A efectos del presente apartado, un sujeto pasivo que, respecto a
la prestacion de servicios efectuada por via electronica, autorice el
cargo al cliente o la prestacion de los servicios, o fije los términos y

127" Al contrario de lo que asumia en su consulta precedente, la V0486-22.

128 En relacion con este precepto, téngase en cuenta que a la fecha de emision del presente
articulo esta pendiente de resolucion por parte del TJUE el asunto C695-20 Asunto C-695/20 Fenix
International Limited contra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, donde se
plantea la eventual nulidad del articulo 9 bis del Reglamento 282/2011 por suponer una extralimitacion
que completa o modifica el articulo 28 de la Directiva de IVA.

El Abogado General determina en sus conclusiones que el articulo 9 bis es valido en la medida
en que dicha disposicion respeta los objetivos generales esenciales perseguidos por el articulo 28
de la Directiva del IVA, es necesaria o util para la aplicacion de dicho articulo y precisa este Gltimo
sin completarlo ni modificarlo. Puede accederse a dichas Conclusiones a través del siguiente enlace:
https://curia.europa.eu/ juris/document/ document.jsf?text=&docid=265601&pagelndex=0&doclang
=ES&mode=Ist&dir=&occ=first&part=1&cid=324362
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las condiciones generales de la prestacion, no podrd indicar expre-
samente a otra persona como prestadora de dichos servicios'**».

Como se puede observar, el legislador europeo, consciente de la
relevancia del rol de las plataformas en el &mbito de las prestacio-
nes de servicios electronicos y de su acceso a la informacion de los
usuarios, otorga a la mismas un papel central en la determinacioén
de la localizacion de los servicios a través de la citada presuncion.
En concreto, ante una eventual falta de informacion por parte del
prestador de los servicios (que los lleva a cabo a través de dichas
plataformas) de las caracteristicas del destinatario final, y asumiendo
que estas plataformas si tienen dicha informacion sobre el destinata-
rio de los servicios, el articulo 9 bis del citado Reglamento traslada
la carga relativa a la localizacion de los destinatarios de los servicios
a las plataformas presumiendo, con caracter general'*® su actuacion
en nombre propio.

Pues bien, la DGT en su reciente consulta V2274-22 considera
que esta presuncion resulta aplicable a las plataformas o marketpla-
ces que operan en los mercados de NFTs ante la falta de informacion
disponible para los vendedores de estos criptoactivos, y ello en los si-
guientes términos: «La presuncion contenida en el articulo 9 bis del
referido Reglamento 282/2011 aplicable al supuesto objeto de con-
sulta, complementa y matiza el criterio establecido por este Centro
directivo en la contestacion vinculante de 10 de marzo de 2022, numero
V0486-22, anteriormente referenciada, y sera de aplicacion cuando
se den las circunstancias sefialadas que imposibiliten al prestador
del servicio electronico que se sirve de la plataforma para que faci-
lite su venta, el conocimiento de la informacion necesaria referente
al adquirente que posibilite el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias como sujeto pasivo respecto de dicha transaccion. En estas
circunstancias, como se ha sefialado sera la plataforma quien preste
el servicio electronico en que se concreta la venta de los NFTs en
nombre propio y tendra, en su caso la condicion de sujeto pasivo del
Impuesto sobre el Valor Afiadido».

La presuncion de actuacién en nombre propio tiene una conse-
cuencia fundamental y es que, en aplicacion de lo dispuesto en el
articulo 11.Dos.15° de la LIVA se entiende que la plataforma media-
dora ha recibido y prestado por si mismo el correspondiente servicio.
En definitiva, ello implica dividir la prestacion de servicios consis-
tente en la venta del NFT en dos operaciones:

129 E] apartado 3 del citado articulo 9 bis de Reglamento 282/2011 aclara que: «Lo dispuesto en el
presente articulo no se aplicara a los sujetos pasivos que se encarguen solamente del procesamiento
de los pagos relativos a servicios prestados por via electronica o a servicios telefonicos prestados
a través de Internet, incluido el protocolo de transmision de la voz por Internet (VoIP), y que no
participen en la prestacion de esos servicios telefonicos o prestados por via electronicay.

130°Y salvo que el prestador sea reconocido expresamente como tal la plataforma en los términos
descritos en el articulo 9 bis del Reglamento 282/2011.
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— Un primera prestacion de servicios (venta del NFT) del
vendedor a la plataforma: para localizar esta prestacion de
servicios a efectos de IVA, el vendedor debera atender a la
condicién y localizacion de la plataforma utilizada (de forma
que no precisa conocer detalles del comprador final del NFT)

— Una segunda prestacion de servicios (venta del NFT) de la
plataforma al comprador final del NFT: en este caso, sera
la plataforma quien debera disponer de informaciéon del
comprador del NFT para localizar la operacion y determinar
el IVA territorial aplicable.

Pasamos ahora a ver el tratamiento y las reglas de localizacion de
cada una de estas dos operaciones.

b) Localizacion de la venta del NFT del vendedor a la plataforma (pres-
tacion de servicio por via electronica a empresario o profesional). La
primera venta del NFT desde el vendedor a la plataforma tiene como
particularidad que el destinatario (plataforma) actia como empresa-
rio o profesional a efectos de IVA"3!. En consecuencia, resultaria de
aplicacion la regla general de localizacion de prestacion de servicios
entre empresarios o profesionales (business to business o B2B) pre-
vista en el articulo 69, Uno. 1° de la LIVA, en virtud de la cual, el ser-
vicio se localiza en sede del destinatario del servicio (es decir, donde
se encuentre establecida la plataforma a efectos de IVA).

Asi las cosas, partiendo de un vendedor de un NFT en el mercado
primario que se encuentre establecido en Espafia a efectos de IVA, se
podrian dar los siguientes escenarios:

— Un primer escenario en el que la plataforma (que, en los
términos expuestos, actiia en nombre propio), no tenga en
territorio de aplicacion del IVA espafiol ni la sede de su
actividad econdmica ni un establecimiento permanente a
efectos de IVA. Esta situacion, que como veremos en el
apartado de las plataformas, serd la mas habitual en la practica,
conllevaria que esta primera venta del NFT a la plataforma
no se encuentre sujeta a IVA espaiiol, de forma que no sera
necesario emitir la factura con IVA espafiol®?. A su vez,
dentro de este escenario, podemos distinguir en funcion de si:

31 Recordemos la presuncion de que toda persona juridica tiene la condicion de empresario o
profesional a efectos de IVA de conformidad con el articulo 5 de la LIVA.

132 Este escenario se plantea precisamente en la contestacion a la consulta V 2274-22, en
la cual la DGT dispone lo siguiente: «Del escrito de consulta no puede deducirse el lugar de
establecimiento de la plataforma en linea que gestiona la venta de los NFTS en nombre propio .
Por tanto, y de acuerdo con la regla general relativa al lugar de realizacion transcrita, el servicio
prestado por el consultante a favor de la plataforma, que actua como empresaria o profesional, no
estaria sujeto al Impuesto sobre el Valor Aiadido en caso que la plataforma, que actiia en nombre
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= Laplataforma esta establecida a efectos de IVA en un EM
de la UE distinto de Espafia: en este caso, el servicio no
estaria sujeto al IVA espafiol, sino al IVA del EM de des-
tino. La factura se emitiria sin IVA espafiol aplicando el
destinatario el mecanismo de inversion del sujeto pasivo.

= La plataforma estd establecida fuera de la UE, en cuyo
caso, el servicio no estaria sujeto al IVA, salvo en el caso
de que se aplique la regla de cierre relativa al lugar de uso
y consumo efectivo prevista en el articulo 70 Dos de la
LIVA que examinaremos en el siguiente apartado.

— Un segundo caso (mas minoritario en la practica) en el que la
plataforma tenga su sede o esté establecida (por disponer de
un EP a efectos de IVA) en el territorio de aplicacion del IVA
espaifiol. En este caso, la factura a emitir por el vendedor del
NFT si deberia repercutir IVA espafiol'®.

Como se puede observar, con la aplicacion de la presuncion del
articulo 9 bis del Reglamento 282/2011 se soluciona la problematica
de la ausencia de informacidn sobre el comprador para el vendedor
del NFT en el mercado primario, y ello en tanto que para determinar
la correcta tributacion en IVA de esta primera operacion, el vendedor
simplemente necesita saber donde se encuentra establecida la plata-
forma a través de la que comercializan sus NFTs (que, generalmente,
no se encontrara establecida en Espafia de forma que no sera necesa-
rio repercutir IVA espafiol).

¢) Localizacion de la venta del NFT de la plataforma al comprador final
del NF'T. Partiendo de la presuncion de la actuacion de las plataformas
como mediadores en nombre propio, se entendera que estas prestan a
los compradores el mismo servicio que reciben del vendedor del NFT
(esto es, que venden a los compradores los NFTs que previamente han
adquirido del vendedor).

Para determinar la tributacion de esta segunda operacion corres-
pondera a la plataforma (como sujeto pasivo de esta segunda presta-
cion de servicios) determinar la condicion de los adquirentes finales
de los NFTs objeto de comercializaciéon como empresarios o profe-
sionales o consumidores finales, asi como la ubicacion de los mismos
a efectos de determinar el lugar de realizacion de la venta de los ci-
tados NFTs.

propio, no tuviera en el territorio de aplicacion del impuesto ni la sede de su actividad economica
ni un establecimiento permanente o, en su defecto, un domicilio o residencia habitual que fueran
destinatarios de dichos servicios».

133 La propia DGT en su consulta V2274-22 también contempla esta posibilidad en los siguientes
términos «No obstante, en caso contrario, dichos servicios si estarian sujetos al Impuesto sobre el
Valor Afiadido, debiendo tributar al tipo general del Impuesto del 21 por cientoy.
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En la medida en que los adquirentes pueden ser indistintamente
empresarios o profesionales actuado como tales o consumidores fina-
les a efectos de IVA, la plataforma debera aplicar las reglas expuestas
en el apartado anterior que resulten aplicables para cada caso.

Con caracter adicional, cabe recordar que las propias plataformas
también podran hacer uso de los criterios generales y presunciones
establecidos en el Reglamento 282/2011 para localizar a los compra-
dores de los NFTS (que no dejan de ser usuarios de dichas platafor-
mas). En concreto, la DGT hace referencia:

— A la regla del articulo 24 bis del Reglamento de Ejecucion
282/2011134,

— A las presunciones del articulo 24 ter letras a) b) y c¢) del
citado Reglamento 282/2011'* (lugar de instalacion de la li-
nea fija terrestre —para servicios prestados a través de linea
fija terrestre—; cdodigo del teléfono movil nacional de la tarjeta
SIM utilizada para la recepcion de los servicios —para servicios
prestados a través de redes moviles—; lugar donde se encuentre
el descodificador o dispositivo similar o lugar al que se envie
la tarjeta de television para ser utilizada en ese lugar —para
servicios en los que se utilicen estos dispositivos—).

— Laregla residual del articulo 24.fer d) lugar que permite, para
casos no contemplados en las reglas anteriores:

*  Presumir que el cliente que se encuentra localizado sea
determinado como tal por el prestador basandose en dos
elementos de prueba no contradictorios de los enumera-

134 En cuyo apartado 1 se establece que «4 efectos de los articulos 44, 58 y 59 bis de la Directiva

2006/112/CE, cuando un prestador de servicios de telecomunicaciones, de radiodifusion y television,
o de servicios prestados por via electronica, preste dichos servicios en ubicaciones tales como una
cabina telefonica, una zona de acceso inalambrico WIFI, un cibercafé, un restaurante o el vestibulo
de un hotel, en las que ese prestador requiera la presencia fisica en ese lugar del destinatario de los
servicios, se presumird que el cliente estd establecido, tiene su domicilio o su residencia habitual en
dicha ubicacion y que es en ella donde tiene lugar el uso y disfrute efectivo del servicioy.

135 Recordemos que este articulo establece las siguientes presunciones. «4 efectos del articulo
58 de la Directiva 2006/112/CE, en el caso de los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusion
y television, o de la prestacion de servicios efectuada por via electronica, prestados a una persona
que no tenga la condicion de sujeto pasivo:

a) a través de su linea fija terrestre, se presumira que el cliente estd establecido, tiene su domicilio
o su residencia habitual, en el lugar de instalacion de la linea fija terrestre;

b) a través de redes moviles, se presumird que el cliente esta establecido, tiene su domicilio o su
residencia habitual en el pais identificado por el cédigo de teléfono movil nacional de la tarjeta SIM
utilizada para la recepcion de dichos servicios;

¢) para los que sea necesario utilizar un dispositivo descodificador o similar o una tarjeta de
television, y en los que no se utilice una linea fija terrestre, se presumira que el cliente esta establecido,
tiene su domicilio o su residencia habitual, en el lugar donde se encuentre el descodificador o
dispositivo similar o, si ese lugar no se conociera, en el lugar al que se envie la tarjeta de television
para ser utilizada en ese lugar.
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dos en el articulo 24 septies del Reglamento 282/2011!3¢,
Estos elementos de prueba son: (i) la direccion de factura-
cion del cliente; (ii) la direccion de protocolo Internet del
dispositivo utilizado por el cliente o cualquier sistema de
geolocalizacion; (iii) los datos bancarios, como el lugar
en que se encuentra la cuenta bancaria utilizada para el
pago, o la direccion de facturacion del cliente de la que
disponga el banco; (iv) el cédigo de movil del pais (MCC)
de la identidad internacional del abonado del servicio mo-
vil almacenado en la tarjeta SIM (modulo de identidad
del abonado) utilizada por el cliente; (v) la ubicacion de
la linea fija terrestre del cliente a través de la cual se le
presta el servicio, y (vi) otra informacion relevante desde
el punto de vista comercial.

=  Presumir que el cliente esta establecido o tiene su domici-
lio o residencia habitual en el lugar que sea determinado
como tal por el prestador basdndose en un elemento de
prueba de los enumerados en el articulo 24 septies, letras
a) a e), facilitado por una persona, distinta del prestador
y del cliente, que intervenga en la prestacion de los servi-
cios, siempre que el valor total de los servicios, excluido
el IVA, prestados por un sujeto pasivo desde la sede de su
empresa o desde un establecimiento permanente ubica-
do en un Estado miembro no exceda de 100 000 euros o
su contravalor en moneda nacional, durante el afio civil
corriente y el anterior.

Resulta evidente que, con el criterio de la consulta V2274-22, se soluciona el
problema asociado a la falta de informacion disponible para los vendedores de los
NFTs en el mercado primario, pero se traslada a las plataformas la problematica de
identificar la condicién con la actian los compradores de los NFTs (como empre-
sarios o profesionales o consumidores finales) y su localizacién. Ahora bien, este
traslado se fundamenta en cierta manera en el hecho de que resulta mas probable

136 E] articulo 24 Septies del Reglamento 282/2011 establece lo siguiente: «A4 efectos de lo
dispuesto en el articulo 58 de la Directiva 2006/112/CE y de cumplir los requisitos establecidos en
el articulo 24 ter, letra d), o en el articulo 24 quinquies, apartado 1, del presente Reglamento, seran
en particular elementos de prueba los siguientes:

a) la direccion de facturacion del cliente;

b) la direccion de protocolo Internet del dispositivo utilizado por el cliente o cualquier sistema
de geolocalizacion;

¢) los datos bancarios, como el lugar en que se encuentra la cuenta bancaria utilizada para el
pago, o la direccion de facturacion del cliente de la que disponga el banco;

d) el codigo de movil del pais (MCC) de la identidad internacional del abonado del servicio
movil almacenado en la tarjeta SIM (modulo de identidad del abonado) utilizada por el cliente;

e) la ubicacion de la linea fija terrestre del cliente a través de la cual se le presta el servicio;

) otra informacion relevante desde el punto de vista comercialy.
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que estas plataformas puedan contar con la informacion necesaria de los com-
pradores para localizar las operaciones a efectos de IVA'¥, o, al menos, articular
mecanismos para asegurarse que disponen de la misma.

En cualquier caso, no debemos olvidar que la solucion propuesta por la DGT en
su consulta V2274-22 pivota sobre la aplicacion de la presuncion del articulo 9 del
Reglamento 282/2011'3%. Pero el mismo precepto que contiene dicha presuncion
admite como excepcion a la aplicacion de la misma determinados supuestos'® en
los que se cumpla cumulativamente que (i) el vendedor del NFT sea reconoci-
do expresamente como tal por la plataforma; (ii) que ello quede reflejado en los
acuerdos contractuales entre la plataforma y lo usuarios, y (iii) que se cumplan las
condiciones y requisitos relativos a las facturas contenidos en el propio articulo.

Finalmente, cabe recordar que en aquellos casos en los que las reglas de
localizacion aplicables a los servicios prestados por las plataformas determi-
nen que la operacion se localiza fuera de un EM de la UE, puede resultar de
aplicacion la regla de cierre o uso efectivo de en los términos que se exponen
seguidamente.

3. Regla de Cierre o Utilizacion efectiva

Como se acaba de anticipar, cuando se vende un NFT por un empresario o pro-
fesional localizado en Espafia (bien el vendedor o bien la plataforma, en funcion
del caso0)!’ a un comprador (bien sea empresario o profesional o bien particular)
que se encuentre localizado en un tercer estado, en principio la transmision del
NFT no llevaria asociado IVA en Espaia salvo que, en aplicacion de la regla pre-
vista por el articulo 70. Dos, se entienda que el uso o utilizacién efectiva se reali-
cen en territorio de aplicacion del IVA.

Como se puede observar, esta clausula de cierre del articulo 70. Dos de la LIVA
tiene como objetivo atraer a Espafia la tributacion de determinadas prestaciones de
servicios cuando su utilizacion o explotacion efectiva se produzca en este territorio.

La DGT, en la consulta V0488-22 y en la consulta V2274-22 hace referencia
especifica a esta regla de cierre en un caso de transmision con NFTs. A este res-
pecto, la DGT establece que, con caracter general, las ventas de NFTs podrian
entenderse producidas en el territorio de aplicacion del impuesto, y, por lo tanto,
sujetas a IVA, cuando, a pesar de que, en aplicacion de los criterios generales de

137 No olvidemos que los compradores de los NFTs, como usuarios de las plataformas, podran
verse obligados a identificarse a la misma. Y en caso contrario, las plataformas tienen siempre la
opcion de exigir dicha informacion a estos en caso de que quieran adquirir a través de la misma.

138 Cuya validez sera objeto de tratamiento por el TJUE en el asunto C695-20 Asunto C-695/20
Fenix International Limited contra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs.

139 Excluyéndose de esta posibilidad a las plataformas que autoricen el cargo al cliente o la
prestacion de los servicios, o fijen los términos y las condiciones generales de la prestacion.

140" Cuya transmision se califique como prestaciones de servicios por via electronica.
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localizacion se entendieran realizadas fuera de dicho territorio, se cumplieran los
siguientes requisitos:

1. Que los servicios sean los expresamente citados en el articulo 70. Dos
de la LIVA (entre los que se encuentran los servicios prestados por via
electronica).

2. La regla no requiere un tipo de destinatario especifico para operar en
caso de servicios prestados por via electronica, a diferencia de otras
categorias.

3. Que la aplicacion de las reglas generales de localizacion conduzca a
que los servicios se entiendan prestados fuera de la UE (exceptuadas
las Islas Canarias, Ceuta o Melilla).

4. Que los servicios concernidos sean utilizados o explotados efectiva-
mente desde un punto de vista econdmico en el territorio de aplicacion
del IVA.

Este ultimo requisito debera valorarse de forma individualizada de acuerdo con
la naturaleza del servicio de que se trate. Asimismo, tratdndose de operaciones
entre empresarios o profesionales, el servicio respecto del cual se cuestione la
aplicabilidad de la norma ha de ser un servicio que, de alguna forma, directa o
indirecta, esté relacionado con las operaciones que se efectiuen en el territorio de
aplicacion del IVA.

Sobre este particular, la DGT en su consulta sobre NFTs realiza un repaso de
la jurisprudencia del TJUE (Asunto C-593/19, SK Telecom'! y Asunto C-1/08,
Athesia Druck Srl), del Tribunal Supremo'#* (sentencias de 16 de diciembre de
2019, numero 1782/2019 Rec. 6477/2018, y de 17 de diciembre de 2019, numero
1817/2019 -Rec. 6274/2018-) y de las Resolucién del TEAC de 22 de julio de 2020
(procedimiento 00-01532-201) para acabar concluyendo lo siguiente:

«En consecuencia, la regla de uso y explotacion efectiva prevista en el articulo
70.Dos de la Ley 37/1992 resultara de aplicacion en aquellos supuestos en los que
los servicios prestados por la entidad establecida en el territorio de aplicacion del
impuesto a una entidad establecida fuera de la Comunidad, exceptuadas las Islas
Canarias, Ceuta y Melilla, ya sea ésta su destinataria inicial o final, sean usados o
explotados efectivamente en el territorio de aplicacion del Impuesto, con indepen-

141 Que aclara, entre otras cuestiones, que la aplicacion de la cldusula de uso y explotacion
efectiva es independiente del régimen fiscal establecido en el tercer Estado.

142 Sentencias que concluyen que, con caracter general, la regla de uso y explotacion efectivos
prevista en el articulo 70.Dos de la Ley 37/1992 resultara de aplicacion en aquellos supuestos en los
que los servicios prestados por la entidad establecida en el territorio de aplicacion del impuesto a una
entidad establecida fuera de la Comunidad, ya sea esta su destinataria inicial o final, sean usados o
explotados efectivamente en el territorio de aplicacion del IVA.
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dencia de que cualquiera de dichas destinatarias realice en el referido territorio
operaciones sujetas al Impuesto o no.

A estos efectos, debe sefialarse que dicho uso o explotacion efectivos en el terri-
torio de aplicacion del impuesto debera analizarse caso por caso y se trataria de
una cuestion de hecho respecto de la que este Centro directivo no puede pronun-
ciarse y serd el propio interesado quien habra de presentar, en su caso, los medios
de prueba que, conforme a derecho, sirvan para justificar tal circunstancia, los
cuales seran valorados por la Agencia Estatal de Administracion Tributariay.

Como se puede observar en las citadas consultas se confirma la posible apli-
cacion de esta regla de cierre a los NFTs, se lleva a cabo un repaso genérico de
las pautas a tener en cuenta a la hora de aplicar esta regla de uso efectivo, pero no
se realiza una aplicacion especifica de las mismas al caso de la transmision de un
NFT, mas alld de indicar que se trata de una cuestion de hecho que debera anali-
zarse caso a caso. Subsiste, por tanto, la duda de cuando se puede interpretar que
un NFT se considera usado o explotado efectivamente en el territorio de aplicacion
del IVA, cuestion que va a resultar complicada de determinar en la practica con
la consiguiente inseguridad juridica y conflictividad que de ello se puede derivar._

4. Otras reglas de localizacion aplicables

Sin perjuicio de que, como hemos visto, la mayoria de las transmisiones de
NFTs se enmarcaran dentro del concepto de servicios prestados por via electroni-
ca y se localizaran conforme a las reglas establecidas para estos, debido a la gran
variedad de NFTs que podemos encontrarnos en el mercado y a la amplia gama
de bienes y servicios a los que estos hacen referencia, no se puede descartar que
pueda resultar de aplicacion alguna otra regla especial de localizacion para presta-
ciones de servicios prevista en la normativa de IVA.

De ahi la reiterada advertencia de la importancia del analisis caso por caso del
NFT en cuestion. Pongamos por ejemplo un NFT que contiene el derecho al acceso
a un determinado concierto localizado en Espaiia. Si el NFT esta referenciado uni-
camente a este derecho de acceso, entendemos que se aplicarian las reglas especia-
les de articulo 70.Uno 3°y 70.Uno 7° de la LIVA que establecen que se entienden
realizados en el territorio de aplicacion del IVA los siguientes servicios:

(1) Los servicios relacionados con el acceso (entrada) a manifestaciones cultu-
rales, artisticas, deportivas, cientificas, educativas, recreativas o similares,
como las ferias y exposiciones, y los servicios accesorios al acceso, cuando
dichas manifestaciones tengan lugar efectivamente en dicho territorio y el
destinatario sea un empresario o profesional actuando como tal.

(ii)) Los servicios relacionados con manifestaciones culturales, artisticas, de-
portivas, cientificas, educativas, recreativas, juegos de azar o similares,
como las ferias y exposiciones, incluyendo los servicios de organizacion

Cuadernos de Derecho y Comercio julio-diciembre 2022, num. 78, pags. 17-142 103



INIGO EGEA PEREZ-CARASA

de los mismos y los demas servicios accesorios a los anteriores, cuando
se presten materialmente en dicho territorio y su destinatario no sea un
empresario o profesional actuando como tal.

De acuerdo con las reglas anteriores, y atendiendo a la naturaleza del destina-
tario, ocurrira que (i) si el comprador del NFT es un empresario o profesional, la
venta del NFT estara sujeta a [IVA espafiol por ser este el territorio donde material-
mente se realicen los servicios de acceso (entrada) al citado concierto, y (ii) si es
un particular, todos los servicios relacionados con este concierto tributan en Espa-
fia por ser el lugar donde materialmente se efectuen, incluido el acceso (entrada) a
dicho concierto'®.

Otro ejemplo podria ser si un NFT lleva asociado un derecho a arrendar un
determinado y exclusivo inmueble durante un periodo determinado de tiempo. Po-
cas dudas se generarian en este caso a la hora de considerar que el servicio que se
adquiere con la compra del foken es un servicio relacionado con bienes inmuebles
que se localizarian en el territorio en el que radique dicho bien inmueble. Asi las
cosas, si el inmueble al que da acceso el NFT en cuestion esta localizado en terri-
torio espafiol, la venta de ese NFT podria estar sujeta a I[VA espaiiol por aplicacion
de la regla especial del articulo 70.Uno.1° de la LIVA.

Estas reglas especiales también deberan tomarse en consideracion para aquellos
NFTs hibridos, que comprendan varias prestaciones, y en las que no podamos
determinar que hay una prestacion principal y varias subsidiarias, en tanto que en
este caso cada prestacion se localizard conforme a la regla de localizacion del IVA
que les resulte individualmente aplicables.

5. Regla de localizacion en caso de entregas de bienes

Evidentemente, para aquellos NFTs (mas dificiles de encontrar en este mo-
mento en el mercado) cuya transmision pueda considerarse a efectos de IVA como
una entrega de bienes'*, debemos recordar que las reglas de localizacion aplicable
seran distintas a las que se acaban de exponer.

En concreto, en funcién del tipo de activo fisico subyacente y de las condicio-
nes de la transmision, habra que atender a las reglas especiales (i) de bienes objeto
de expedicion o transporte (art. 68.Dos.1° de la LIVA); (ii) de bienes inmuebles
(art. 68.D0s.3° de la LIVA); (iii) ventas a distancia (art. 68.Tres, Cuatro y Seis de
la LIVA); (iv) ventas a distancia intracomunitarias de blenes(art 68.Tres, Cuatro

143 Notese que, a partir de 2025, los conciertos en streaming también tendran asociada una regla
especial de localizacion.

144 Que, recordemos, serian NFTs referenciados a activos fisicos y cuya transmision atribuya los
derechos del elemento subyacente de forma que con la transmision del NFT, también se transmite el
poder de disposicion sobre dicho activo fisico.
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de la LIVA, o (v) ventas a distancia de bienes importados de paises o territorios
terceros (art. 68.Tres de la LIVA).

En su defecto, y de no resultar de aplicacion ninguna de las reglas anteriores, se
atendera al lugar de puesta a disposicion, conforme a la regla general del articulo
68.1 de la Ley de IVA.

Por ultimo, en relacion con la entrega de bienes, debe tenerse en cuenta que, de
conformidad con el articulo 8 bis de la LIVA las plataformas digitales pasan a ser
las responsables de recaudar e ingresar el IVA cuando faciliten cualquiera de las
dos siguientes operaciones: (i) ventas a distancia de bienes importados de terceros
estados a través de estas plataformas cuando el valor intrinseco no exceda de los
150, y (ii) ventas a distancia de bienes comunitarios efectuadas por medio de estas
plataformas, cuando dichas ventas sean realizadas por compaiiias no establecidas
en territorio comunitario'*.

1.4.  Cuestiones conflictivas.: eventual aplicacion de exenciones
¥ tipo impositivo aplicable

Para finalizar este analisis de las ventas de NFTs en el mercado primario, hay dos
cuestiones que pueden resultar controvertidas a las que se debe hacer referencia,
sobre todo en aquellos NFTs desarrollados dentro del sector del arte fisico o
digital. Estas dos cuestiones estan directamente relacionadas y son consecuencia
de la problematica de la calificacion de las ventas de NFTs como entregas de
bienes o prestaciones de servicios a efectos de IVA anteriormente sefialada y son
las siguientes:

(1)  Eventual aplicacion de la exencion prevista en el articulo 20. Uno 26"
de la Ley de IVA. Este precepto establece que estaran exentos «Los servi-
cios profesionales, incluidos aquéllos cuya contraprestacion consista en
derechos de autor, prestados por artistas plasticos, escritores, colabora-
dores literarios, graficos y fotograficos de periodicos y revistas, composi-
tores musicales, autores de obras teatrales y de argumento, adaptacion,
guion y didlogos de las obras audiovisuales, traductores y adaptadores.

En virtud de este articulo, estan exentos los servicios que prestan
las personas fisicas que sean autores de esculturas, pinturas, dibujos,
grabados, litografias, historietas graficas, tebeos y comics, ensayos
y libretos y demas obras plasticas originales. También los autores
de obras cientificas, literarias o artisticas originales, actualizadores,

145 Para una mayor informacion sobre estos supuestos se puede acudir a EGEA PEREZ-CARASA,
I. (2021), «Un ejercicio con cambios fiscales relevantes para un sector en auge como es el comercio
electronico (E-Commerce)», Derecho Digital e Innovacion. Digital Law and Innovation Review,
nam. 10 (octubre-diciembre), 2021.
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(i)

anotadores, autores de compendios, resimenes o extractos, autores de
arreglos musicales, etc.

Sin embargo, la DGT ha sefialado reiteradamente dos restricciones
relevantes a la aplicacion de esta exencion. En concreto, la DGT
considera (i) que la exencioén no procede cuando el prestador de los
servicios no es una persona fisica (sino una persona juridica)'®,
y (i) que la citada exencion no se extiende, en ningun caso, a las
operaciones que tengan la consideracion de entregas de bienes a
efectos del IVA'Y.

De acuerdo con lo anterior, en la medida en que la mayor parte de la
transmision de NFTs en el mercado primario seguiran la calificacion
de prestaciones de servicios, confirmada por la DGT en su consulta
V0486-22'%, las mismas no encontrarian impedimento para aplicar
esta exencion, siempre que el vendedor sea una persona fisica autora
de la obra subyacente. Ahora bien, dado el énfasis puesto de manifiesto
por la DGT en su consulta al aclarar que existen dos activos distintos
(el NFT como certificado y el activo subyacente), se plantea la duda
de si el hecho de que el certificado (NFT) que se transmite no tenga
el citado caracter artistico podria ser utilizado por la Administracion
tributaria para denegar la aplicacion de esta exencion. 4 priori, dado
que el literal de la exencidn hace referencia a «servicios profesionales
prestados por artistas», existirian argumentos para defender la apli-
cacion de la exencion aun cuando lo que se transmita no sea la
obra artistica en si, sino un certificado criptograficamente firmado sobre
la misma.

No obstante, no se puede descartar una opinién en contra de
este criterio y no estaria de mas que esta cuestion sea aclarada
especificamente por la normativa, o por la via interpretativa (a través
de una Resolucion o una consulta de la DGT).

Por otra parte, aquellas transmisiones de NFTs que se califiquen
como entrega de bienes no podran ampararse en esta exencion.
Recordemos que, en principio, estas seran solo transmisiones de
NFTs referenciados a activos fisicos (por ejemplo, a obras de arte
en soporte fisico) que vayan acompafiadas de una cesidn total de
derechos sobre el subyacente!®. A pesar de que estas operaciones no
puedan aplicar la exencion, dichas transmisiones si podran aplicar el
tipo reducido del IVA conforme pasamos a exponer a continuacion.

Tipo impositivo aplicable. El articulo 91, Uno, numero 4, de la LIVA
establece que se aplicara el tipo del 10 %, entre otras, a las importaciones

146 Entre otras, consultas V709/08, V2247-08 y V2272-08.
147 Sirva como ejemplo el criterio manifestado por la DGT en su consulta V3074-17 por su

claridad.

148 Por tratarse de NFTs referenciados a activos virtuales o a derechos, o NFTs que no atribuyen
derechos sobre la obra subyacente en caso de ser esta una obra fisica.

149

De forma que se pueda considerar que se ha producidos una transmision total del poder de

disposicion de dicho bien corporal.
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de objetos de arte, antigiiedades y objetos de coleccion, cualquiera que
sea su importador, y las entregas de objetos de arte realizadas por las
siguientes personas:

a) Por sus autores o derechohabientes.

b) Por empresarios o profesionales distintos de los revendedores de
objetos de arte'®, cuando tengan derecho a deducir integramente el
impuesto soportado por repercusion directa o satisfecho en la adqui-
sicion o importacion del mismo bien.

La definicion de objetos de arte la encontramos expresamente recogida en el ar-
ticulo 136 de la LIVA a estos efectos!>!. De acuerdo con los preceptos citados, solo
se aplicara el tipo del 10 % a aquellas ventas (i) que sean calificadas como entrega
de bienes!*?, y (ii) siempre que el elemento entregado sea considerado expresamen-
te como objeto de arte a efectos de IVA.

Por lo tanto, el tipo impositivo reducido solo se aplica, en su caso, a las opera-
ciones que tengan por objeto entregas de bienes quedando excluidas las prestacio-
nes de servicios, incluidas las cesiones de derechos sobre dichos bienes (aunque,
como acabamos de ver, algunas prestaciones de servicios artisticos pueden estar

150 A'los que se refiere el articulo 136 de la LIVA.
151 De conformidad con el articulo 136.Uno. apartado 2° de la LIVA, se consideraran objetos de
arte los bienes enumerados a continuacion:

a) Cuadros, «collages» y cuadros de pequefio tamaiio similares, pinturas y dibujos, realizados
totalmente a mano por el artista, con excepcion de los planos de arquitectura e ingenieria
y demas dibujos industriales, comerciales, topograficos o similares, de los articulos
manufacturados decorados a mano, de los lienzos pintados para decorados de teatro, fondos
de estudio o usos analogos (codigo NC 9701).

b) Grabados, estampas y litografias originales de tiradas limitadas a 200 ejemplares, en
blanco y negro o en color, que procedan directamente de una o varias planchas totalmente
ejecutadas a mano por el artista, cualquiera que sea la técnica o la materia empleada, a
excepcion de los medios mecanicos o fotomecanicos (codigo NC 9702 00 00).

¢) Esculturas originales y estatuas de cualquier materia, siempre que hayan sido realizadas
totalmente por el artista; vaciados de esculturas, de tirada limitada a ocho ejemplares y
controlada por el artista o sus derechohabientes (codigo NC 9703 00 00).

d) Tapicerias (codigo NC 5805 00 00) y textiles murales (codigo NC 6304 00 00) tejidos a
mano sobre la base de cartones originales realizados por artistas, a condicién de que no
haya mas de ocho ejemplares de cada uno de ellos.

e) Ejemplares Ginicos de ceramica, realizados totalmente por el artista y firmados por él.
Esmaltes sobre cobre realizados totalmente a mano, con un limite de ocho ejemplares
numerados y en los que aparezca la firma del artista o del taller, a excepcion de los articulos
de bisuteria, orfebreria y joyeria.

g) Fotografias tomadas por el artista y reveladas e impresas por el autor o bajo su control,
firmadas y numeradas con un limite de treinta ejemplares en total, sean cuales fueren los
formatos y soportes.

152 Aspecto confirmado por la DGT, entre otras, en la consulta V3074-17 anteriormente

mencionada.
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exentas). De esta forma, las prestaciones de servicios no amparadas por la exen-
cion deberan aplicar el 21 % de IVA del tipo general.

En aplicacion de lo anterior al caso concreto de la venta de NFTs nos encontra-
mos que, si se sigue la calificacion otorgada por la DGT de servicios prestados por
via electronica, dichas operaciones no podran aplicar el tipo impositivo reducido
del 10 % vy, siempre que no puedan quedar amparadas por la exencion, tributaran
de forma obligatoria al tipo impositivo general del 21 %',

Solo en aquellos casos en los que se transmitan NFTs referenciados a activos
fisicos (por ejemplo, a obras de arte en soporte fisico) que vayan acompanadas de
una cesion total de derechos sobre el subyacente (de forma que se pueda considerar
que hay una transmision total del poder de disposicion sobre una obra de arte fisi-
ca) cabria plantearse aplicar el tipo reducido del 10 %, por encontrarnos, en estos
supuestos, ante entregas de bienes (y siempre que el elemento subyacente pueda
ser calificado como objeto de arte atendiendo al articulo 136 LIVA).

2. Tratamiento de los NFTs transmitidos en el mercado secundario

Si en el mercado primario la regla general es que las operaciones queden dentro
del ambito de aplicacion del IVA (por tener los transmitentes la consideracion de
empresarios o profesionales a efectos de IVA), esta pauta se invierte en el mercado
secundario.

Y es que, a excepcion de las transmisiones en el mercado secundario que pue-
dan efectuar personas juridicas'*, con caracter general, los inversores personas
fisicas en NFTs actian como inversores privados y no tendran la consideracion
de empresarios o profesionales de conformidad con el articulo 5 de la LIVA. En
consecuencia, este tipo de operaciones quedaran excluidas de su sujecion al IVA
para pasar a encontrarse dentro del ambito objetivo de aplicacioén de la modalidad
de TPO del ITPAJD.

El articulo 7.1 a) del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados (en adelante, « TRLIRPA-
JD»), aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre,
dispone expresamente que son transmisiones patrimoniales sujetas «4) Las trans-

153 En esta misma linea se pronuncian:

(1) PErREZ PomBo, E., «El IVA en las operaciones de venta de NFTs», Fiscal Blog [en linea], 26 de
abril de 2022, [fecha de consulta: 5 de mayo de 2022]. Disponible en: https:/fiscalblog.es/?p=7566

(i1) OrTiz, V., «Todas las dudas que plantea la Hacienda de Espafia con su respuesta sobre
fiscalidad de NFTS», Observatorio Blockchain. [en linea], 28 de abril de 2022, [fecha de consulta:
18 de mayo de 2022]. Disponible en: https://observatorioblockchain.com/nft/todas-las-dudas-que-
plantea-hacienda-de-espana-con-su-respuesta-sobre-fiscalidad-de-nft/

154 Con respecto a las cuales, recordemos, existe una presuncion iuris tantum de que las mismas
son empresarios o profesionales a efectos de IVA.
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misiones onerosas por actos «inter vivosy de toda clase de bienes y derechos que
integren el patrimonio de las personas fisicas o juridicas».

Teniendo en cuenta la amplitud de la definicion realizada por el precepto ante-
rior del hecho imponible, la sujecion a la modalidad de TPO de la transmision de
NFTs por parte de personas que no son empresarios ni profesionales a efectos de
IVA resulta evidente. Adicionalmente, si se atiende a la incompatibilidad entre las
tres modalidades de este impuesto, la sujecion de la transmision a TPO excluye la
posibilidad de que la misma se encuentre sujeta a las otras dos modalidades del
impuesto.

Dicho lo anterior, cabe sefalar tres aspectos problematicos que surgen en rela-
cion con la tributacion de estas operaciones por la modalidad de TPO, que son (i)
el ambito de aplicacion territorial; (ii) el tipo impositivo aplicable, y (iii) la falta de
informacion del comprador (sujeto pasivo de este impuesto) sobre la condicion del
vendedor, aspectos que pasamos a ver detenidamente:

2.1.  Ambito de aplicacion territorial del TPO

Dado el caracter global y descentralizado que caracteriza las operaciones con
NFTs, y sin perjuicio de que la operacion en cuestion se encuentre dentro del &m-
bito objetivo de aplicacion del TPO, cabe plantearse, en primer lugar, si una trans-
mision de un NFT puede gravarse en Espafia de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 6.1 a) de la LITPAJD y del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Juridicos Documentados (Reglamento ITPAJD).

Tal y como se expone MELON MuURo0z, A.'5, estos dos preceptos, establecen las
siguientes reglas para determinar si el TPO puede exigirse en Espaia:

(i)  Transmision de bienes inmuebles. El impuesto por la modalidad TPO se
exige en todo caso, cuando los bienes transmitidos radiquen en territorio
espafiol, con independencia de cual sea la residencia del sujeto pasivo y
del Iugar en que tenga lugar la transmision.

(1) Transmision de bienes muebles o semovientes. Debe diferenciarse en
funcién del lugar en que estén situados. Asi, el impuesto se exige por la
modalidad TPO cuando los bienes estén situados:

a) En territorio espafiol, al margen de cual sea la residencia del sujeto
pasivo y del lugar en que tenga lugar la transmision o sus efectos.

155 MELON MuNoz, A., Memento Prdctico Francis Lefebvre Transmisiones (ITP y AJD), 18 de
marzo de 2020. Epigrafe 6815.
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b) En territorio extranjero, siempre que el sujeto pasivo tenga su resi-
dencia en Espafia, salvo que la transmision patrimonial se realice en
el extranjero y, ademas, haya de surtir efectos exclusivamente fuera
del territorio espafiol.

Esto es, quedan sujetas a esta modalidad del impuesto las transmisiones
de bienes muebles situados en el extranjero (i) cuando el sujeto pasivo
tenga su residencia en Espaiia, si la transmision patrimonial tiene lugar en
este pais, aunque surta efectos exclusivamente en el extranjero, y (ii) si la
transmision surte efectos en Espafia, aunque se realice en el extranjero'.

(iii) Transmisiones de derechos. El impuesto se exige por la modalidad TPO
cuando los derechos puedan ejercitarse o hayan de cumplirse:

a) En territorio espailol, con independencia de cual sea la residencia del
sujeto pasivo y del lugar en que tenga lugar la transmision.

b) En territorio extranjero, siempre que el sujeto pasivo tenga su resi-
dencia en Espafia, y la transmision patrimonial surta efectos dentro
del territorio espaiiol.

De las reglas anteriores se desprende que, en el caso de bienes muebles o dere-
chos (categoria donde mas probablemente puedan encajar los NFTs), la operacion
tributara en Espafia si el adquirente del NFT es residente fiscal en Espafia, con
independencia de donde se sitiien dichos bienes o derechos. Por el contrario, si el
adquirente es no residente en Espaia, solo podran tributar por TPO en este territo-
rio las transmisiones de NFTs:

(i) Que se consideren situados en territorio espafiol (para los bienes mue-
bles) o puedan ejercitarse o hayan de cumplirse en este territorio (para
los derechos).

(il)) Que se consideren situados en el extranjero, pero que dicha transmision
patrimonial de bienes muebles o derechos surta efectos dentro del terri-
torio espafiol.

Este ultimo supuesto de adquirente no residente en territorio espafiol entron-
ca con la problematica de la localizacion de los NFTs ya sefialada al analizar la
obligacion de declaracion de bienes y derechos en el extranjero y la tributacion en
IRNR.Y es que, resulta muy complicado determinar, con la normativa vigente hoy

136 En otras palabras, no quedan sujetas a la modalidad TPO del ITP y AJD las transmisiones
onerosas de bienes muebles situados en territorio extranjero, cuando el sujeto pasivo tenga su
residencia fuera de Espafia, o cuando teniéndola en Espafia, la transmision patrimonial se realice en
el extranjero y haya de surtir efectos exclusivamente fuera del territorio espafiol.
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en dia, donde se localiza un NFT y en qué territorio surte efectos la transmision de

este tipo de criptoactivos'’.

De nuevo, este es un aspecto clave que deberia estar contemplado por la nor-
ma, la cual debe ser adaptada a esta nueva realidad, y hasta que esto llegue, serian
deseables unas guias interpretativas de la Administracion tributaria que permitan
determinar la tributacion de estas operaciones con algo mas de seguridad juridica.

2.2.  Tipo impositivo aplicable a la transmision de los NFTs

Si acudimos a lo dispuesto en los articulos 11, 16 y 17.1 de la LITPAJD nos
encontramos que los tipos de gravamen aplicables a nivel estatal son los tres si-
guientes:

(i)  Tipo del 6 %. Para la transmision de bienes inmuebles, y constitucion y
cesion de derechos reales sobre bienes inmuebles, excepto los derechos
reales de garantia.

(i1) Tipo del 4 %. Para la transmision de bienes muebles y semovientes, cons-
titucion y cesidon de derechos reales sobre bienes muebles o semovientes,
excepto los derechos reales de garantia.

(ii1)) Tipo del 1 %. Constitucidén de derechos reales de garantia (hipoteca, in-
mobiliaria o mobiliaria, prenda, con o sin desplazamiento, anticresis),
pensiones, fianzas o préstamos, incluso los representados por obligacio-
nes, cesion de créditos de cualquier naturaleza, y subrogacion en los de-
rechos del acreedor prendario, hipotecario o anticrético.

Como se puede observar, el tipo impositivo de TPO aplicable a los NFTs va a
depender de la categoria de bienes o derechos en las que debamos encuadrar a es-
tos criptoactivos. A estos efectos, debemos recordar que el articulo 3 de la LITPA-
JD indica expresamente que «para la calificacion juridica de los bienes sujetos al
impuesto por razon de su distinta naturaleza, destino, uso o aplicacion, se estarda a
lo que respecto al particular dispone el Codigo Civil o, en su defecto, el Derecho
Administrativo.

Siguiendo a dicho precepto, la determinacion de la naturaleza de un bien deter-
minado a efectos del ITP y AJID hay que referirla al Codigo Civil, y, en concreto, a
los articulos 333 a 337 de dicha norma. Asi lo ha confirmado la DGT entre otras, en

157 En este mismo sentido se pronuncia PEREZ PoMBo, E., «Fiscalidad de la venta de tuits...»,
op. cit., en los siguientes términos: «4hora bien, el lio vendra si el adquirente es no residente, porque
la normativa vigente (Real Decreto-legislativo 1/1993, de 24 de septiembre), con una redaccion
del siglo pasado, sefiala que, «no se exigira el impuesto (...) por las transmisiones patrimoniales
de bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza que, efectuadas en territorio extranjero,
hubieren de surtir efectos fuera del territorio espaiioly. Ahora que alguien me concrete en qué
Jjurisdiccion se situan y donde surtirian efectos las transmisiones de NFT.
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sus consultas V1308-07, V2034-07, V1823-08, V0107-10 y V0818-10. Sirva como
ejemplo la consulta V1308-07, en la que la DGT establece lo siguiente: «Conforme
al precepto transcrito, salvo la regla especial contenida en su segundo pdrrafo, para
determinar si un bien es mueble o inmueble debe acudirse al Codigo Civil, el cual
regula esta materia en sus articulos 333 a 337. En sintesis, el Codigo Civil establece
en el articulo 334 una lista cerrada de bienes inmuebles, aniadiendo en el articulo
335 que se reputan bienes muebles los susceptibles de apropiacion no comprendidos
en el articulo anterior. La definicion residual de bienes muebles se completa en el
articulo 336 con una lista abierta —ad exemplum— de bienes muebles».

Pues bien, dado el caracter residual de bienes muebles otorgado por el articulo
335 del CC, parece razonable entender incluidos en esta categoria la mayoria de
los NFTs, de forma que su transmision quedara gravada por el tipo impositivo del
4% (de aplicarse la normativa estatal)!%.

Ahora bien, la falta de adaptacion de la norma a esta nueva realidad de los NFTs
genera dudas hasta para llegar a esta conclusion, no pudiéndose descartar una in-
terpretacion diferente. Y es que, una vez mas, deberia adaptarse la normativa para
contemplar estos supuestos, tal y como expone PEREZ PoMBO, E.'* en los siguientes
términos: «Nuevamente aflora la necesidad de revisar los conceptos tradicionales de
bienes acorde con la aparicion de los «activos digitales» y reforma el Codigo Civil
para incorporar esta realidad. En mi modesta opinion, quizads la solucion pasaria
por contemplar los «digital assets» como una categoria independiente y diferencia-
da de las categorias tradicionales (bienes inmuebles y muebles)».

Dicho todo lo anterior, no debemos olvidar que el ITPAJD es un impuesto que
se encuentra cedido a las Comunidades Autonomas (CC. AA.), regulandose (i) el
alcance de la cesion; (ii) los puntos de conexion, y (iii) el alcance de las competen-
cias normativas de las CC. AA. para este impuesto a través de la Ley 22/2009'¢,
Noétese, no obstante, que en todas las normativas autonémicas también se dife-
rencia el tipo de gravamen en funcion de la categoria de bienes o derechos en la
que nos encontremos, por lo que las reflexiones anteriores resultan igualmente
aplicables.

158 Excepcion hecha de aquellos NFTs que otorguen derechos sobre bienes inmuebles.

1% PtrEZ PoMBO, E., «Fiscalidad de la venta de tuits...», op. cit.

10 En virtud de estos puntos de conexion:

(i) Para la transmision de bienes muebles se entendera cedido el rendimiento y se aplicara la
normativa de la CC. AA. en la que el adquirente tenga su residencia habitual (en caso de que el
adquirente sea persona juridica, serd la CC. AA. de su domicilio fiscal).

(ii) Para la transmision de bienes inmuebles, o constitucion y cesion de derechos de bienes
inmuebles sobre los mismos, se entendera cedido el rendimiento y se aplicara la normativa de la CC.
AA. en la que radique el bien inmueble.

(iii) Para la transmision de valores, se entendera cedido el rendimiento y se aplicara la normativa
de la CC. AA. en la que se formalice la operacion.
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2.3.  Falta de informacion del comprador sobre la condicion del vendedor

La tercera cuestion problematica esta muy relacionada con la que hemos sefa-
lado previamente en el ambito del IVA y es la falta de informacion disponible para
el obligado tributario llamado a liquidar el impuesto. Recordemos que, al contrario
de lo que ocurre en el IVA de acuerdo con el articulo 34.a) de la LITPAJD, el con-
tribuyente y, por tanto, el obligado a liquidar el TPO es el adquiriente de los bienes
y derechos.

Pues bien, tal y como estdn configurados los mercados de NFTs y como conse-
cuencia del caracter pseudo-anénimo propio de la tecnologia blockchain, el com-
prador Unicamente va a conocer la clave publica del vendedor (y, como mucho,
su alias de usuario en la plataforma) pero no va a poder conocer con certeza ni su
localizacion ni si esta actuando como empresario profesional efectos de IVA.

Ello lleva en la practica a que la mayoria estas operaciones no estén siendo
declaradas por los compradores. Urge, por tanto, buscar una solucion a esta falta
de informacién que impide a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones tri-
butarias en materia de TPO'¢".

3. Tratamiento en IVA o TPO de la entrega de criptodivisas a cambio
de la adquisicion de NFTs

Tanto en las transacciones efectuadas en el mercado primario como en las lleva-
das a cabo en el mercado secundario, generalmente la contraprestacion pagada por
la adquisicion de los NFTs son criptodivisas. Ello nos lleva a plantearnos si dicha
transmision de criptodivisas en si misma considerada puede llevar asociada alguna
tributacion desde el punto de vista de imposicion indirecta.

Pues bien, como expliqué en un articulo anterior'®?, la entrega de criptodivisas
tendra la consideracion de una operacion sujeta (i) a IVA (si el transmitente es
empresario o profesional a efectos de este impuesto), o (ii) a TPO (si el transmiten-
te de la moneda virtual no tiene dicha condicioén), pero en ambos casos, estara
exenta de dichos impuestos. Esto es asi dado que:

(1) De acuerdo con la jurisprudencia del TIUE en la sentencia de 22 de oc-
tubre de 2015, David Hedqvist (asunto C-264/14) y la doctrina de la
DGT (entre otras, las consultas V1748-18 y V2034-18 o0 V2679-21), la
transmision de bitcoins, criptomonedas y demas monedas digitales son

161 Notese que la solucion adoptada para el IVA (es dificilmente aplicable al ambito del TPO) al carecer
el cuerpo normativo de este tributo de una regla similar a la presuncion del articulo 9 del Reglamento
282/2011. En este sentido, la solucion para el caso del TPO podria pasar por establecer determinadas
obligaciones de identificacion e informacion a las plataformas a la que puedan tener acceso, bajo ciertas
circunstancias, los usuarios tal y como veremos en el tltimo apartado de este articulo.

162 EGEA PEREZ-CARASA, [., «Tratamiento tributario del «bitcoin» y demas...», op. cit., pp. 164-174.
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(i)

divisas a efectos de IVA, de forma que su transmision constituye una
prestacion de servicios exentas de [IVA en aplicacion de la exencion pre-
vista para las operaciones efectuadas con los medios de pagos contem-
plada en el articulo 20. Uno 18 de la LIVA, letra j) de la LIVA [articulo
135, apartado 1, letra ) de la Directiva de IVA].

Sirva por todas la consulta V2679-21, en la cual, la DGT establece
lo siguiente: «Por tanto, los bitcoins, criptomonedas y demds monedas
digitales son divisas por lo que los servicios financieros vinculados con
las mismas estan exentos del Impuesto sobre el Valor Afiadido en los tér-
minos establecidos en el articulo 20.Uno.18° de la Ley 37/1992.

De acuerdo con lo anterior puede concluirse que los servicios presta-
dos por la consultante de venta y compra de criptomonedas «over the
counter» (en un mercado extrabursatil, o en general en un mercado no or-
ganizado), son operaciones con divisas que segun lo previsto en el articulo
20.Uno.18°j) de la Ley 37/1992 estan sujetas y exentas del Impuesto».

Por su parte, si el vendedor no actua como empresario o profesional, y, en
consecuencia, la transmision de criptomonedas queda fuera del &mbito de
aplicacion del IVA, dicha operacidon quedaria sujeta al TPO atendiendo
a lo dispuesto en el articulo 7.1 a) del Real Decreto Legislativo 1/1993.
Sin embargo, existen argumentos para defender que esta operacion que-
da exenta de TPO a tenor de lo dispuesto en el articulo 45.1.B) apartado
4 del TRLITPAJD, en virtud del cual, estan exentas del ITPAJD «Las
entregas de dinero que constituyan el precio de bienes o se verifiquen en
pago de servicios personales, de créditos o indemnizaciones. Las actas
de entrega de cantidades por las entidades financieras, en ejecucion de
escrituras de préstamo hipotecario, cuyo impuesto haya sido debidamen-
te liquidado o declarada la exencion procedente».

Asi, si extrapolamos las consideraciones del TJUE y la DGT sobre
la naturaleza de las criptomonedas como medios de pago al &mbito del
ITPAJD, cabria defender que la transmision de bitcoins y su cambio por
monedas se encontraria sujeta, pero exenta de la modalidad de TPO. Esta
interpretacion se ve reforzada por el hecho de que la Subdireccion Gene-
ral de Impuestos y tasas Patrimoniales (subdireccion encargada de emitir
criterios interpretativos sobre el TPO) ha confirmado, en el ambito de IP.

En cualquier caso, no esta de mas recordar la cautela que sefialé'®,
sobre esta particular: «No obstante, al encontrarnos ante la aplicacion
de un beneficio fiscal, y en la medida en que la naturaleza juridica mani-
festada por el TJUE se circunscribe al ambito del 1VA, el razonamiento
anterior debe tomarse con cautela y seria aconsejable esperar a que la
DGT se pronuncie expresamente sobre este temay.

114

163

EGEA PEREZ-CARASA, [, «Tratamiento tributario del «bitcoin» y demas...», op. cit., p. 175.
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IV. IMPLICACIONES PARA LA PLATAFORMA

Como se desprende del esquema del modelo de negocio expuesto al comienzo
de este apartado, la principal fuente de renta para las plataformas de intercambio
de NFTS (como OPENSEA, NIFTY o RARIBLE) esta constituida por las comi-
siones que cobran por la acufiacion de los NFTs, la transmisién de NFTS en el
mercado primario, y las sucesivas transmisiones en los mercados secundarios.

En este ultimo apartado analizaremos la tributacion de estas comisiones en el
ambito de la imposicion directa (IS e IRNR), indirecta (IVA y obligaciones de
informacion asociadas) y el eventual impacto en el Impuesto sobre Determinados
Servicios Digitales (IDSDi).

1. Implicaciones en imposicion directa
1.1.  Plataformas residentes en Espania

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 8 de la Ley 27/2014, de 27 de no-
viembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, «LIS» o «Ley de IS»), las
plataformas seran consideradas como residentes en territorio espaifiol y, por tanto,
sujetas al Impuesto sobre Sociedades espafiol (en adelante, «IS») en el caso de que
concurra alguno de los siguientes requisitos:

(i)  Que se hubieran constituido conforme a las leyes espafiolas.
(i) Que tengan su domicilio social en territorio espaiiol.

(ii1)) Que tengan su sede de direccion efectiva en territorio espafol.

De la revision de los términos y condiciones de las paginas web de las principa-
les plataformas que operan a nivel mundial se desprende (i) que OPENSEA es pro-
piedad y esta operada por la entidad Ozone Networks, Inc'®; (ii) que la plataforma
NIFTY es titularidad de la sociedad Nifty Gateway, LLC, encargada de operar la
misma'®, y (iii) que Rarible Inc., es la entidad titular y que se encarga de operar
la plataforma Rarible'.

De la informacion disponible en Internet se desprende que estas tres entidades
se encuentran constituidas en Delaware, Estados Unidos'®’, conforme a la nor-

164 Tal y como puede verse aqui: https://opensea.io/tos

15 De acuerdo con los siguientes términos y condiciones: https://niftygateway.com/termsofuse

166 De conformidad con los términos y condiciones de esta plataforma que pueden consultarse
aqui: https://static.rarible.com/terms.pdf

167 Asi se desprende los siguientes sitios web:

(1) Ozone Networks Inc (entidad titular de Opensea), se constituyd en Delaware, y tiene direccion
declarada en 205 HUDSON STREET NEW YORK NY 10013, tal y como figura en el siguiente
enlace de la SEC: https://sec.report/CIK/0001742665

Cuadernos de Derecho y Comercio julio-diciembre 2022, num. 78, pags. 17-142 115



INIGO EGEA PEREZ-CARASA

mativa de este territorio, y, a falta de informacion disponible, parece razonable
presumir que su sede de direccion efectiva no se encuentra en territorio espafiol.
En consecuencia, no se cumplirian con ninguno de los tres requisitos para que las
entidades que operan estas plataformas se consideren residentes fiscales a efectos
el IS en Espana.

En el supuesto de que nos encontrasemos con cualquier otra plataforma ope-
rada y que sea titularidad de una entidad constituida conforme a leyes espafiolas,
con domicilio social en Espafia o con sede de direccion efectiva en este territorio,
entonces las comisiones percibidas por la misma estarian sujetas al IS espaiiol por
considerar a dicha entidad como contribuyente del IS. Este podria ser el caso de la
plataforma espafiola Looking NFT'%, la cual, segtin los términos y condiciones de
la pagina web!® esta operada por la entidad espafiola Caldeum Servicios Integra-
les, S.L, con domicilio social en Madrid.

Pues bien, sin perjuicio de que seria necesario analizar con mayor profundidad
el territorio de su sede de direccion efectiva, a priori, las comisiones percibidas
por y registradas como ingresos en el resultado contable de esta entidad, podrian
quedar sujetas a tributacion por el IS en Espaiia, integrandose en la base imponible
de este impuesto y tributando a un tipo de gravamen del 25 %.

1.2.  Plataformas no residentes en Esparia

Como se acaba de exponer, de la informacion disponible en los términos y
condiciones de las principales plataformas que operan a nivel mundial (i.e. NIFTY,
OPENSEA, o RARIBLE), y sin perjuicio de la necesidad de efectuar un analisis en
mayor profundidad con todos los datos necesarios'”, cabe asumir que las entidades
titulares de estas plataformas y que operan las mismas seran consideradas residen-
tes fiscales en EE. UU. Sobre esa base, estas entidades tributaran el Impuesto sobre
Sociedades (Corporate Income Tax) en dicho territorio conforme a la normativa
doméstica que resulte de aplicacion.

Dicho lo anterior, cabe plantearse si las entidades que operan estas plataformas
podrian encontrarse sujetas a tributacion por el IRNR en Espafia por la intermedia-
cion en operaciones con usuarios localizados en este territorio a los que se cobran
las comisiones que constituyen su principal fuente de ingresos.

(i1) Nifty Gateaway, LLC (entidad titular de Nifty), se constituyé bajo la forma de Limited
Liability Company en Delaware, tal y como figura en el siguiente enlace del estado de Delaware:
https://icis.corp.delaware.gov/eCorp/EntitySearch/NameSearch.aspx

(iii) Rarible Inc (entidad titular de Rarible), se constituyo en Delaware, y tiene direccion declarada
en 1209 N ORANGE ST. WILMINGTON DE 19801, tal y como figura en el siguiente enlace de la
SEC: https://sec.report/CIK/0001843591

168 A la que se puede acceder aqui: lookingNFT - Get into the NFT ART Metaverse

19 Que se pueden consultar en el siguiente enlace: https://www.lookingnft.com/TC
LOOKINGNFT.pdf

170" Algunos de los cuales, no se encuentran disponibles de forma publica.
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A estos efectos, debe destacarse que, conforme a la normativa internacional
actualmente vigente, en la medida en que las comisiones por acufiacion e inter-
mediacion en la compra y venta de NFTs percibidas por estas plataformas tengan
la consideracidon de beneficios empresariales de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 7 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio
de la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econdémico (en adelante,
«MC OCDEY), dichas comisiones Unicamente podran quedar sujetas al IRNR
en Espaia si se determina que estas plataformas actuan en Espafa a través de un
Establecimiento Permanente (EP) en este territorio.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 13 TRLIRNR, se considera que una
persona, fisica o juridica, dispone de un EP en Espafia cuando disponga en nuestro
territorio, de forma continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo!”!
de cualquier indole, en los que realice toda o parte de su actividad, o actie en él
por medio de un agente autorizado para contratar, en nombre y por cuenta del
contribuyente, que ejerza con habitualidad dichos poderes. La anterior definicion
estd en consonancia con el concepto de EP previsto en el articulo 5 del MCOCDE
en el que se basan la gran mayoria de los CDI suscritos por Espafia, en el que se
establece que un EP estara constituido por un lugar fijo de negocios mediante el
cual una empresa realice toda o parte de su actividad'”.

Como muchos de los nuevos modelos de negocio derivados de la digitalizacion
de la economia, las entidades que operan las plataformas de intercambio de NFTs
tienen la capacidad de desarrollar sus actividades a distancia, y no necesitan disponer
de presencia fisica en aquellos mercados en los que operan y en los que se localizan
los clientes. Y es que, con caracter general, las plataformas anteriormente menciona-
das operan en territorio espafiol simplemente a través de su sitio o pagina web.

Se recupera en este caso, por tanto, una problematica propia y muy discutida en
el ambito del comercio electrénico y es si una pagina web puede constituir un EP a
estos efectos y las diferencias entre disponer de una pagina web o de un servidor en
un determinado territorio!’®. Sobre este particular, interesa destacar las siguientes
diferencias:

7' En particular, a estos efectos se entenderd que constituyen establecimiento permanente las
sedes de direccion, las sucursales, las oficinas, las fabricas, los talleres, los almacenes, tiendas u otros
establecimientos, las minas, los pozos de petroleo o de gas, las canteras, las explotaciones agricolas,
forestales o pecuarias o cualquier otro lugar de exploracion o de extraccion de recursos naturales, y
las obras de construccion, instalacion o montaje cuya duracion exceda de seis meses.

2. Como se puede observar, este concepto de EP todavia se encuentra muy vinculado a la
presencia fisica de la entidad que presta los servicios. Sin embargo, teniendo en cuenta que los
nuevos modelos de negocio de la economia digital se caracterizan, entre otras cosas, por su capacidad
de desarrollar actividades empresariales a distancia (sin necesidad de contar con la presencia fisica
del proveedor del servicio en el mercado donde reside el cliente), poco a poco se ha ido detectando
que el concepto de EP incluido en la normativa tributaria internacional no resulta apropiado para
someter a tributacion a estos modelos de negocio.

173 Siguiendo a CALVO VERGEZ, J., Fiscalidad del Comercio electrénico: imposicion directa
e indirecta, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2009, p. 223. Una pagina web constituye un
archivo con informacion de contenido diverso que se encuentre presente dentro de la world wide web,
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(i)  Paginas web. Una cuestion que se ha planteado tradicionalmente en re-
lacién con el comercio electronico es si operar en un determinado terri-
torio través de la pagina web podria determinar la existencia de un EP
en el mismo, bien porque esta constituya un «lugar fijo de negocios», o
bien porque actie como un agente dependiente, cerrando los contratos en
nombre de la empresa.

Aunque resulte una obviedad, la pagina web no es algo fisico, mate-
rial, sino un software que se encuentra en el ciberespacio, sin que sea po-
sible vincularlo de manera fehaciente a un territorio sujeto a la soberania
de ningun estado. Sobre esta base, la OCDE lo descarta como posible EP,
por los siguientes motivos:

a) En primer lugar, teniendo en cuenta la falta de caracter tangible de la
pagina web'”*,

b) En segundo lugar, sobre la base de que el ciberespacio, como se ha
indicado, no es objeto de soberania nacional.

¢) Adicionalmente, dado que considera que la pagina web no es un lu-
gar fijo, que pueda anclarse a un territorio concreto, la intangibilidad
y la movilidad internacional hacen que sea imposible vincular de ma-
nera permanente una pagina web, en si misma, a un pais concreto.

d) Finalmente, en relacion con su posible caracterizacion como agente de-
pendiente, se debe sefialar que en las paginas web no existen agentes,
sino que el contrato se cierra directamente entre la empresa y el cliente
a través de la pagina web, es decir, por medios telematicos. Ademas, los
Comentarios al MCOCDE indican expresamente el término «persona
para referirse al «agente» por lo que, de acuerdo con la interpretacion
estricta, no cabria que un equipo informatico fuera un EP de agencia.

(i1))  Servidores. Por el contrario, de acuerdo con los comentarios del MCOCDE,
los servidores si son susceptibles de constituir un EP, y ello dado que, en
este caso, nos encontramos ante un elemento fisico, material y, por tanto,
subsumible bajo ciertos requisitos en la definicion de EP.

De acuerdo con el criterio de la OCDE, para que un servidor pueda
ser considerado como EP debera: (i) constituir un elemento estable que
pueda ser considerado como un lugar fijo de negocios; (ii) que la empre-
sa tenga derechos de titularidad sobre el mismo; (iii) que el servidor esté

adquiriendo asi la consideracion de elemento intangible fundamentado en una combinacion de datos
electronicos y de sofiware.

Por el contrario, un servidor es un dispositivo informatico que, conectado a una red, aloja paginas
web y sube su contenido al ciberespecio, siendo el soporte fisico que aloja el codigo web. Estamos
hablando, por tanto, de un equipo informatico con una ubicacion fisica, a estos efectos.

174 No obstante, cabe resaltar determinados paises como Portugal, Grecia y Chile efectuaron las
correspondientes observaciones realizadas al MC OCDE, por considerar que un elemento intangible
como una pagina web puede servir de nexo de union entre una entidad y un estado, concibiéndose
como un EP.

118 Cuadernos de Derecho y Comercio julio-diciembre 2022, num. 78, pags. 17-142



GUIA DEL TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS NFTs (TOKENS NO FUNGIBLES) EN ESPANA

ligado a la actividad de la empresa de manera permanente, y (iv) que se
realicen a través del servidor laboras propias de la entidad, y no meras
labores preparatorias o auxiliares.

En este sentido es interesante traer el concepto de fijeza que plantean
los Comentarios: «El equipo informatico en una ubicacion determinada
solamente puede constituir establecimiento permanente si se da el re-
quisito de ser fijo. En el caso de un servidor lo que es importante no es
la posibilidad de que se mueva, sino que de hecho se haga. Para que un
servidor constituya un lugar fijo de negocios, habra de estar ubicado en
un lugar durante un periodo de tiempo lo suficientemente amplio como
para considerarse fijo en las condiciones del apartado 1».

En este punto, CALvo BUEzAs', diferencia dos tipos de contratos,
que, en funcion de la titularidad que otorgan a la empresa que contrata el
servidor, pueden o no pueden constituir un EP. En este sentido:

a) Los contratos de hosting (contrato entre la entidad y el Internet Ser-
vice Provider —en adelante, «iSP»—). Bajo estos contratos, el titu-
lar del servidor se compromete a alojar las paginas web, poniendo a
disposicion de la mercantil ese espacio; sin embargo, la mercantil no
tiene, en ningin momento, poder de disposicion sobre dicho servi-
dor. Asi, el ISP tampoco actia en nombre y por cuenta de la entidad,
sino que desarrolla su propia actividad que es la propia actividad de
hosting (arrendamiento de un espacio).

b) Los contratos de housing, o los contratos de alquiler de espacio, por
los que una empresa dedicada a la prestacion de servicios informa-
ticos se compromete a ubicar en sus instalaciones un determinado
hardware propiedad del cliente y a prestar al cliente una serie de
servicios adicionales como el mantenimiento del hardware, a cam-
bio de un precio. En este caso, la entidad tiene la propiedad de
dicho espacio, dicho servidor, y tiene plena disposicion del mismo.
En este caso, si podra considerarse un EP, siempre que realice las
actividades propias de la compaiiia y no labores con caracter pre-
paratorio o auxiliar.

La conclusion que se extrae es que, de acuerdo con la OCDE, la pagina web no
va a determinar la existencia de un EP, mientras que, si se dispone de un servidor
en un territorio concreto, dicho servidor, si se cumplen determinadas condiciones,
si puede constituir un EP de dicha sociedad en el pais en el que se encuentre loca-
lizado este.

Volviendo a las plataformas de NFTs, en la medida en que las entidades que
operan las plataformas de intercambio de NFTs tnicamente dispongan de una
pagina web a través de las cuales desarrollan su actividad en el mercado es-

175 Carvo Bugzas. J., «El concepto de Establecimiento permanente y el comercio electronicoy,
Cuadernos de Formacion, vol. 6, 2008, pp. 39-50.
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pafiol'’, dichas entidades no dispondran de un EP en Espafia estos efectos, y,
en consecuencia, las rentas obtenidas en territorio espafiol por las comisiones
cobradas a usuarios localizados en este territorio no deberian de tributar por el
IRNR en Espafia, al ser consideradas beneficios empresariales (obtenidos sin
EP) de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 7 MCOCDE. En otras palabras,
estas comisiones unicamente tributarian en Estados Unidos, como pais en el que
presumiblemente tendrian su residencia fiscal las entidades titulares de estas pla-
taformas y que las operan.

La conclusion anterior se basa en la normativa actualmente vigente. Sin embar-
go, debemos advertir que, con el objetivo de adecuar la tributacion internacional
a los nuevos de negocios de la economia digital, la OCDE lleva tiempo desarro-
llando trabajos dentro de la Accidon 1 de lo que se conoce como el Plan BEPS
(Base Erosion And Profit Shifting)'”". En lo que aqui interesa, debemos destacar
los recientes trabajos relacionados con el llamado Pilar I, que introducen una rea-
signacion de derechos impositivos hacia jurisdicciones de mercado aun cuando no
haya una presencia fisica que dé lugar a un establecimiento permanente (es decir,
precisamente el supuesto de estas plataformas, como acabamos de analizar).

Por el momento, las reglas acordadas se prevé que se limiten a grupos multina-
cionales con unos ingresos globales consolidados superiores a 20.000 millones de
euros, con umbrales de rentabilidad superiores al 10 %, pero sera necesario hacer
un seguimiento de la tramitacion y aprobacion de estas normas por si las mismas
pudieran resultar de aplicacion en un futuro a estas plataformas'”.

Dicho todo lo anterior, no debemos olvidar que las plataformas podrian quedar
transitoriamente sujetas a tributacion por el Impuesto sobre Determinados Servicios
Digitales («IDSDi»), como solucion unilateral y transitoria para gravar los modelos
de negocio de la economia digital hasta que se apruebe la solucion consensuada en el
marco internacional (Pilar I OCDE) a la que se ha hecho referencia. El tratamiento a
efectos de este impuesto se expondra en el Gltimo apartado de este documento.

2. Implicaciones en imposicion indirecta

2.1.  Prestaciones de servicios dentro del ambito de aplicacion del IVA y tipos
de intermediacion

Las plataformas actuan como intermediarios que facilitan la realizacion de ope-
raciones subyacentes —la compraventa de NFTs— entre los usuarios, percibiendo

176 Y no de un servidor en territorio espafol.

177 Trabajos que pueden consultarse en el siguiente enlace: https://www.oecd.org/tax/beps/beps-
actions/actionl/

178 E] ultimo documento a la fecha de emision de este trabajo en fase de consulta publica sobre
el Amount A del Pilar I pude consultarse aqui: https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-
document-pillar-one-amount-a-regulated-financial-services-exclusion.pdf
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por ello una determinada comision. Siendo ello asi, en la medida en que se asume
que dichas plataformas como sociedades con personalidad juridica, tienen la con-
sideracion de empresarios o profesionales a efectos del IVA!”, las comisiones que
perciban tendran la consideracion de contraprestaciones satisfechas por la presta-
cion de un servicio de intermediacion que se encuentra dentro del ambito objetivo
de aplicacion del IVA.

Como quiera que nos encontramos ante un servicio de mediacion, resulta esen-
cial diferenciar dos escenarios en funcion de si el intermediario (en nuestro caso, la
plataforma de intercambio de NFTs) actia en nombre y por cuenta propia o ajena.
En particular:

(i) En los casos en los que nos encontremos ante una intermediacion en
nombre y por cuenta propia, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
ticulo 11. Dos 15 de la LIVA, se entendera que la plataforma intermedia-
ria ha recibido y prestado por si mismo los correspondientes servicios's’.
Por lo tanto, en este escenario se producen dos prestaciones de servi-
cios (i) una primera prestacion de servicios del vendedor a la plataforma,
y (ii) una segunda prestacion de servicios de la plataforma al comprador,
tal y como puede verse en el siguiente esquema:

Comision de compra en nombre propio

Entrega de bienes o Entrega de bienes o
prestacion de prestacién de

servicio servicio

[ Comisionista [ Comitente ]
Bl IVA = Precio compra Bl IVA = Pr compra +
Comisidn

(i) En el supuesto de que la plataforma lleve a cabo una intermediacion en
nombre y por cuenta ajena, la misma no asume ningun riesgo en tanto
que su actividad se limita a poner en contacto al comprador y vende-
dor para que entre ellos realicen la operacion principal. En este caso, de
acuerdo con el citado articulo 11 Dos. 15 de la LIVA, Gnicamente ten-
driamos una prestacion de servicios por la venta del NFT directamente

7 De acuerdo con la presuncion iuris tantum contenida en el articulo 5 de la LIVA, la cual
admite prueba en contrario.

180 Lo mismo ocurriria si se calificase la transmision del NFT como una venta que el articulo
8.Do0s.6° de la Ley 37/1992 califica como entrega de bienes a efectos del Impuesto sobre el Valor
Anadido «las transmisiones de bienes entre comitente y comisionista que actie en nombre propio
efectuadas en virtud de contratos de comision de venta o comision de compray.
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del usuario-vendedor al usuario-comprador de la plataforma y ello con
independencia del servicio de mediacion prestado por la plataforma a
dichos usuarios, tal y como puede verse en el siguiente esquema:

Comisidn _ Casa de Cambio Comisicn
ntermediacion [(Marketplace) intermediacion

Interfaz

3
ll w
Usuario
(Vendedor) Usuario
A Comprador

Compraventa subyacente
de Criptoactivos

A la hora de determinar si estamos ante un supuesto u otro de los dos que se
acaban de describir, sera necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones.

En principio, para efectuar esta diferenciacion sera necesario analizar las con-
diciones y términos de los servicios prestados por la plataforma para determinar
si asume o no los riesgos y beneficios derivados de la transmision subyacente de
NFTs entre sus usuarios desde un punto de vista juridico y econdémico.

En este mismo sentido se ha pronunciado la DGT en la ya citada consulta
V0486-22, en la que, al analizar el papel de las plataformas de intercambio de
NFTs establece expresamente lo siguiente: «Por tanto, a la hora de determinar
quien esta entregando o prestando el bien o servicio digital objeto de consulta,
serd necesario conocer si el operador de red que gestiona la subasta, en la reali-
zacion de dichas operaciones, actua en nombre del consultante o bien en nombre
propio. Para ello, habra que estar a la naturaleza de las obligaciones contractuales
derivadas del acuerdo suscrito entre las partes, pudiéndose tener en cuenta, entre
otras circunstancias, quién asume el riesgo de pérdida en caso de impago por par-
te del comprador, quién asume la responsabilidad en caso de mal funcionamiento
del producto digital o quién establece el precio final del producto digital satisfecho
por el cliente»'3!,

181 En sentido parecido pero para una plataforma de intermediacion en un ambito distinto
(arrendamientos de inmuebles) se ha pronunciado la DGT previamente, entre otras, en su consulta
V1452-19 cuyo razonamiento reproducimos a continuacion: «4 efectos de determinar la forma de
actuar de los intermediarios es importante analizar si éstos son los que mantienen una comunicacion
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De un analisis preliminar y superficial de los términos y condiciones publicados
en las principales plataformas parece desprenderse que las mismas se limitan a
poner en contacto a compradores y vendedores a través de su interfaz digital, sin
que las mismas asuman ningun riesgo o responsabilidad derivado del NFT que se
transmite en la operacion subyacente, y limitandose a percibir una retribucioén por
su labor de intermediacion en forma de comision cuando se produzca la citada
compraventa a través de la interfaz digital. Sobre esa base, lo razonable seria con-
siderar que estas plataformas llevan a cabo una intermediacion en nombre y por

cuenta ajena'®?,

Sin perjuicio de lo anterior, debemos tener en cuenta la presuncion establecida en
el articulo 9 bis del Reglamento 282/2011, a la que se ha hecho referencia al analizar
el tratamiento a efectos de IVA de las ventas de NFTs en el mercado primario. Recor-
demos a estos efectos, que el criterio sentado por la DGT en su consulta V2274-22 es
que, ante la imposibilidad de conocer la informacion de los compradores por parte de
los vendedores de NFTs, se presume que la plataforma mediadora actiia en nombre
propio, y, en consecuencia, ha recibido y prestado por si mismo el correspondiente
servicio electrénico en que se concreta la venta de los NFTs.

Asi las cosas, cabe extraer las siguientes conclusiones:

(1)  Con caracter general, ante la imposibilidad de conocer la informacién de
los compradores por parte de los vendedores de los NFTs, se presumira,
en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 bis del reglamento 282/2011,
que este tipo de plataformas actian en nombre propio, de forma que re-
ciben y prestan el servicio electrénico en cuestion (o, en otras palabras,
adquieren el NFT del transmitente y lo venden al adquirente).

y relacion directa con los arrendatarios, son quienes fijan las reglas y condiciones de la prestacion
del servicio de arrendamiento y quienes ordenan la forma de hacer efectivo el cobro de la
contraprestacion y reciben la misma, o si por el contrario, es el propietario del inmueble quien
establece las condiciones del servicio, tiene conocimiento y relacion directa con los arrendatarios y
recibe el cobro de la contraprestacion. En el primer caso, se considerara que el intermediario actia
en nombre y por cuenta de los clientes prestando un servicio de mediacion, siendo los arrendadores
los que prestarian directamente a los arrendatarios el servicio de arrendamiento propiamente dicho.
En el segundo de los casos, el intermediario prestaria los servicios de arrendamiento en nombre
propio a los arrendatarios a la vez que seria la destinataria de los servicios de arrendamiento
prestados por los titulares de los inmueblesy.

182 A esta misma conclusion llega inicialmente la DGT en su consulta V0486-22 relativa al
tratamiento a efectos de IVA de las operaciones con NFTs al considerar que: «Sin perjuicio de que
para determinar lo anterior resultaria necesario hacer un estudio individualizado de cada caso, ante
la falta de datos, la DGT considera que del escrito de consulta no puede deducirse en calidad de qué
actua la entidad encargada de la gestion de la subasta en linea, esto es, si en nombre propio o ajeno,
si bien el hecho de que se aluda a que la misma no puede proporcionar al consultante la identidad
concreta del comprador parece indicar que su labor de intermediacion se limita a actuar en nombre
ajeno y no en nombre propio, de suerte que la transaccion objeto de consulta parece realizarse entre
el consultante y el comprador del bien o servicio digital correspondiente y que la operacion debe
facturarse por el propio consultante al comprador del NFT. Sobre esta hipotesis se contestara la
presente consulta.
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(ii)) En determinados casos particulares en los que se pueda acreditar (i)
que no aplica la presuncion anterior del articulo 9 bis del Reglamen-
to 282/2011', y (ii) que, conforme a los términos y condiciones de la
plataforma, la misma no asume juridica ni econémicamente los riesgos
y beneficios de las operaciones subyacentes de venta de NFTS se podra
considerar que la plataforma lleva a cabo una intermediacion en nombre
y por cuenta ajena.

En este segundo escenario, la inica prestacion de servicios efectuada
por dichas plataformas sera la prestacion de servicios de mediacion, cuya
contraprestacion esta constituida por la comisién que reciben a cambio
de los usuarios por cada una de las transacciones cerradas en su sitio web
en relacion con los NFTs con los que se transacciona. Esta prestacion de
servicios de intermediacion estd sujeta a IVA y debera determinarse don-
de se entiende prestada con el objetivo de esclarecer el IVA que resulte
aplicable en funcidn del territorio donde se entienda prestada, tal y como
se expondra en el siguiente apartado's.

2.2.  Localizacion del IVA de los servicios de intermediacion prestados

A la hora de localizar los servicios prestados por estas plataformas, debemos
partir de la distincion anteriormente efectuada sobre el tipo de intermediacion que
lleva a cabo la plataforma. En concreto:

(1)  Si se considera que las plataformas actuan en nombre propio como con-
secuencia de la aplicacion de la presuncion del articulo 9 bis del Regla-
mento 282/2011 y, en consecuencia, se entiende que las mismas prestan
el mismo servicio que reciben (esto es, compran el NFT del vendedor y
lo transmiten al comprador), se deberan aplicar las reglas de localizacion

183 1o cual ocurrira en casos en los que se cumpla cumulativamente que (i) el vendedor del NFT
sea reconocido expresamente como tal por la plataforma; (ii) que ello quede reflejado en los acuerdos
contractuales entre la plataforma y lo usuarios, y (iii) que se cumplan las condiciones y requisitos
relativos a las facturas contenidos en el propio articulo.

Notese que se excluye expresamente de esta posibilidad a las plataformas que autoricen el cargo
al cliente o la prestacion de los servicios, o fijen los términos y las condiciones generales de la
prestacion. En estos supuestos, operara la presuncion del articulo 9 bis del Reglamento 282/2011 en
todo caso.

184 Téngase en cuenta que, con caracter adicional a la presuncion del articulo 9 bis del Reglamento
282/2011, la posicion de las plataformas esta siendo revisada en el programa VAT in the digital
age impulsado por la Comision Europea. Aunque aun se encuentra en fase de estudio, una de las
alternativas barajadas es que las plataformas que faciliten las operaciones resulten deemed suppliers
(proveedores considerados) como ocurre ya con las ventas a distancia tras la Gltima modificacion
del régimen. Se extenderian, por tanto, estas obligaciones a las prestaciones de servicios prestados a
través de plataformas.

Recordemos que, hoy en dia, si la transmision del NFT calificase como entrega de bienes y la
plataforma «mediase» en una venta de proveedor no establecido en la UE o en ventas a distancia
de bienes importados (max. 150 €), pudiera resultar de aplicacion este supuesto especifico del art.
8 bis (exencion en la entrega a la plataforma y sujecion de la entrega posterior), como veremos mas
adelante.
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descritas en el analisis de la imposicion indirecta efectuado en el aparta-
do correspondiente de este articulo, al cual nos remitimos.

(i)  Si, por el contrario, no resulta de aplicacion la presuncion y se considera
que las plataformas actian en nombre y por cuenta ajena debe atenderse
a lo siguiente. En la medida en que las subastas y compraventas de NFTs
se realizan en linea a través de las citadas interfaces digitales, lo primero
que debe determinarse es si a los mismos les resulta de aplicacion la
regla especial para los servicios prestados por via electronica, o, por el
contrario, deben aplicarse las reglas de localizacion propias de los ser-
vicios de mediacion. Recordemos que estas reglas de localizacion nos
serviran para determinar el IVA aplicable a la comision satisfecha a la
plataforma por parte de los usuarios como contraprestacion al servicio
prestado a estos ultimos.

Sobre este particular, cabe recordar que, tal y como hemos sefialado
previamente, atendiendo al caracter armonizado del IVA, la definicion de
servicios prestados por via electronica de la LIVA debe complementarse
con lo previsto en el articulo 7 del Reglamento 282/2011. Pues bien, por
un lado, en el apartado 2.d) de dicho precepto se aclara que el concepto
de servicios prestados por via electronica abarcara a «la concesion, a
titulo oneroso, del derecho a comercializar un bien o servicio en un sitio
de Internet que funcione como un mercado en linea, en el que los com-
pradores potenciales realicen sus ofertas por medios automatizados y la
realizacion de una venta se comunique a las partes mediante un correo
electronico generado automdticamente por ordenador» y, por otro, el
apartado 3.p) excluye especificamente de este concepto a « los servicios
convencionales de subastas que dependan de la intervencion humana
directa, independientemente de como se hagan las pujas».

En este sentido, es criterio reiterado de la DGT (manifestado, entre
otras, en las consultas, V2722-14, o V1458-17) que, a pesar de que los
servicios de mediacion prestados por las plataformas y portales en Inter-
net se realizan a través de una pagina web y por medios electronicos, este
servicio habra de ser calificado, como regla general, como servicio de
mediacion y no como servicio prestado por via electronica.

Con estas bases, el criterio que ha establecido la DGT (entre otras, en
su consulta V3256-19) en supuestos de intermediacion de plataformas en
linea similares al que ahora analizamos es el siguiente: «De acuerdo con
todo lo anterior, los servicios prestados por la consultante deben califi-
carse como servicios prestados por via electronica unicamente cuando
la web de subastas permita la interaccion de los vendedores y pujado-
res de forma automatizada comunicandose el resultado a las partes sin
necesidad de intervencion humana directa. Por el contrario, si la con-
sultante efectua, aunque sea a través de la web, una funcion proactiva
de intermediacion en las operaciones de venta de los bienes (libros) los
servicios prestados deberdan ser calificados como servicios de mediacion
a pesar de ser estos prestados a través de la pagina weby.
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Por lo tanto, atendiendo al criterio anterior, podemos encontrarnos
ante los dos siguientes escenarios:

a) Plataformas en las que la interactuacion de los usuarios sea automa-
tizada y no pueda considerarse que exista una funcion proactiva de
intermediacion en la operacion de transmision de NFTs subyacente.
Como se explica en la consulta V2660-20, estariamos ante supuestos
en los que las plataformas se limitan a la puesta a disposicion de la
herramienta o programa informatico facilitado a través de Internet
y los servicios estén esencialmente automatizados. En este primer
escenario se aplicaran las reglas de localizacion para los servicios
prestados por via electronica expuestas en el apartado anterior de
este articulo, al cual nos remitimos.

A modo de recordatorio, en virtud de estas reglas (y partiendo de
la base de que las plataformas estan establecidas a efectos de IVA en
EE. UU., considerado como tercer estado a los efectos de este im-
puesto) estaran sujetos a IVA espaifiol (i) las comisiones satisfechas
por usuarios establecidos en Espafia que tengan la consideracion de
empresarios o profesionales, y (ii) aquellas comisiones satisfechas
por consumidores finales (usuarios de la plataforma que no sean em-
presarios o profesionales actuando como tal) que se encuentren esta-
blecidos o tengan su residencia o domicilio habitual en el territorio
de aplicacion del IVA (en virtud de la regla especial del articulo 70.
Uno. 4° de la LIVA).

b) Plataformas que realicen, aunque sea a través de la web, una funcién
proactiva de intermediacion en las operaciones de venta de los NFTs.
Se entendera que existe esta funcién proactiva, cuando ademads del
suministro del programa se presten otros servicios como pueden ser,
entre otros, el cobro de los derechos de autor, gestion de contenidos,
negociacion de condiciones de adhesion!'®, de tal forma que la con-
sultante lleve a cabo una intervencion cualificada no esencialmente
automatizada.

En este segundo escenario, los servicios prestados deberan ser
calificados como servicios de mediacion (a pesar de estar prestados
a través de una interfaz digital) y, en consecuencia, las reglas de lo-
calizacion de las prestaciones de servicios aplicables seran aquellas
previstas para los servicios de mediacion. De esta forma, las reglas
de localizacion aplicables serian la siguientes:

— Cuando el destinatario del servicio sea un empresario o
profesional actuando como tal, conforme a la regla general del
articulo 69. Uno de la LIVA, el servicio de mediacion estara
sujeto al IVA en Espaiia si el destinatario esta establecido el
territorio de aplicacion del IVA. En esos casos, la comision

185 Tal y como enuncia, a titulo de ejemplo, la consulta V2660-20 de la DGT.

126 Cuadernos de Derecho y Comercio julio-diciembre 2022, num. 78, pags. 17-142



GUIA DEL TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS NFTs (TOKENS NO FUNGIBLES) EN ESPANA

por intermediacion cobrada por la plataforma debera incluir
IVA espaiiol.

— Cuando el destinatario no tuviera la condicién de empresario
o profesional, se aplicara la regla especial del art. 70.uno.6°
de la LIVA!36, En virtud de esta regla el servicio de mediacion
se localizard atendiendo a las reglas aplicables a la operacion
subyacente de venta de NFT, que recordemos, con caracter
general aplicaran las reglas especiales para localizar los
servicios prestados por via electronica'®’. Por lo tanto, nos
remitimos a las reglas de localizacion explicadas previamente.

3. Obligaciones de informacion

Teniendo en cuenta el papel central que adoptan estas plataformas en el mer-
cado de criptoactivos, y como herramientas dirigidas a incrementar el control so-
bre el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los inversores en
NFTS (y restos de criptoactivos), se establecen las siguientes obligaciones de in-
formacion en el ambito de la imposicion directa e indirecta que pueden resultar
de aplicacidn a estas plataformas y con las que, en su caso, deberan cumplir estos
actores clave:

(i)  Obligaciones de registro previstas en el art. 166 bis de la LIVA. Con la
reforma introducida con efectos 1 de julio de 2021 por el Decreto-ley
7/2021, de 27 de abril, de transposicién de directivas de la Unién Eu-
ropea en las materias de competencia, prevencion del blanqueo de ca-
pitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias,
prevencion y reparacion de dafios medioambientales, desplazamiento de
trabajadores en la prestacion de servicios transnacionales y defensa de
los consumidores (en adelante, «Real Decreto-Ley 7/2021») «para el
comercio electrénico, se introducen, entre otros cambios, nuevas obliga-
ciones para las plataformas digitales o «marketplaces»'®:.

186 Precepto que establece que se entenderan localizados en el territorio de aplicacion del IVA,
entre otros servicios «Los de mediacion en nombre y por cuenta ajena cuyo destinatario no sea un
empresario o profesional actuando como tal, siempre que las operaciones respecto de las que se
intermedie se entiendan realizadas en el territorio de aplicacion del Impuesto de acuerdo con lo
dispuesto en esta Ley».

187 Aspecto confirmado por la DGT en su consulta V0486-22, como hemos analizado previamente.

138 En concreto, de conformidad con el citado articulo 8 bis de la LIVA las plataformas digitales
pasan a ser las responsables de recaudar e ingresar el IVA cuando faciliten cualquiera de las dos
siguientes operaciones:

(i) Ventas a distancia de bienes importados de terceros estados a través de estas plataformas
cuando el valor intrinseco no exceda de los 150 €. Esto es, cuando se produzca una importacion en
la UE, cuyo valor intrinseco no supere los 150 € por envio, previa venta al consumidor final a través
de la plataforma digital (y con independencia de que dicha venta sea realizada por empresarios o
profesionales establecidos en la UE o fuera de ella).

(i1) Ventas a distancia de bienes comunitarios efectuadas por medio de estas plataformas, cuando
dichas ventas sean realizadas por compafiias no establecidas en territorio comunitario. Este segundo
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En primer lugar, esta normativa introduce determinados supuestos
bajo los cuales las plataformas pasan a ser responsables de la recauda-
cion del IVA por calificarse como sujeto pasivo considerado proveedor
de conformidad con el nuevo articulo 8 bis de la LIVA. Los dos supues-
tos contemplados por este precepto se limitan a operaciones calificadas
como ventas de bienes, por lo que, si, con caracter general, prevalece
la calificacion de las ventas de NFTs como prestaciones de servicios'®,
en principio podria interpretarse que las plataformas de intercambios de
NFTs quedan excluidas de esta obligacion para la mayoria de las opera-
ciones en las que intermedian'®.

En segundo lugar, y como herramienta destinada a jugar un papel
importante en el control del comercio electronico, también se introduce
con esta reforma una nueva obligacion para las plataformas digitales de
llevar una serie de registros de operaciones. Si se descarta la actuacion de
las plataformas de NFTs como proveedores considerados en los términos
previstos en el articulo 8 bis de la LIVA, no resultarian de aplicacion la
obligacion de mantener los registros del 166 bis Dos de la LIVA. Ahora
bien, atin en aquellos casos en los que la interfaz no actie como provee-
dor considerado, el articulo 166 bis Uno de la LIVA sigue estableciendo
la obligacion de llevar los registros conforme a lo dispuesto en el articulo
54 quater.2 del Reglamento (UE) n.° 282/2011"",

supuesto cubre los casos en los que la entrega del bien proviene de un almacén radicado dentro
de la UE, pero el proveedor que vende a través de la plataforma no esté establecido en territorio
comunitario.

Por lo tanto, hoy en dia, solo si la transmision del NFT calificase como entrega de bienes y la
plataforma «mediase» en una venta de proveedor no establecido en la UE o en ventas a distancia
de bienes importados (max. 150 €), pudiera resultar de aplicacion este supuesto especifico del art.
8 bis (exencion en la entrega a la plataforma y sujecion de la entrega posterior), como veremos mas
adelante.

Para una mayor informacién sobre estas obligaciones recomendamos acudir a mi articulo sobre
el particular, EGEA PEREZ-CARASA, 1., «2021: Un ejercicio con cambios fiscales relevantes para un
sector en auge como es el comercio electronico (e-commerce)», Derecho Digital e Innovacion, num.
10, octubre-diciembre de 2021.

189 Con los matices expuestos anteriormente, a los cuales nos remitimos.

1% No obstante, para determinadas transmisiones de NFTs que puedan calificarse como entrega
de bienes, no puede descartarse que operen estas obligaciones de forma totalmente definitiva. Por lo
tanto, sera aconsejable efectuar el necesario seguimiento para evitar contingencias a este respecto.

191 En virtud del cual, se debera detallar, al menos, la siguiente informacién: «a) el nombre, la
direccion postal y electronica o el sitio web del proveedor cuyas entregas o prestaciones se faciliten
a través de la utilizacion de la interfaz electronica y, si estan disponibles:

i) el numero de identificacion a efectos del IVA o el nimero nacional de identificacion fiscal del
proveedor;

ii) el numero de la cuenta bancaria o el numero de la cuenta virtual del proveedor;

b) una descripcion de los bienes, su valor, el lugar de llegada de la expedicion o transporte, junto
con el momento de la entrega y, si se encuentran disponibles, el numero de pedido o el numero unico
de transaccion;

¢) una descripcion de los servicios, su valor, informacion para determinar el lugar y el momento
de la entrega o prestacion y, si se encuentran disponibles, el numero de pedido o el niimero unico de
transacciony.
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Por lo tanto, las plataformas deberan estar en disposicion de aportar
dicho registro a la Administracion tributaria, previa solicitud, durante un
periodo de diez afios a partir del final del afio en que se haya realizado la
operacion.

(i) Obligaciones introducidas por la Ley 11/2021. Como se ha tratado en el
apartado de las obligaciones de declaracion para inversores, con la finali-
dad de reforzar el control tributario sobre los hechos imponibles relativos
a monedas virtuales la Ley 11/2021 establece dos nuevas obligaciones
informativas referidas a la tenencia y operativa con monedas virtuales.

En lo que aqui interesa, cabe destacar que el legislador introduce unas
obligaciones de informacion para los intermediarios y actores clave en el
mercado de las criptomonedas. En concreto, se incorpora en los apartados
6y 7 de la Disposicion Adicional 13* de 1a Ley de IRPF una obligacion tri-
butaria de suministrar informacion para las personas y entidades residentes
en Espafia y los establecimientos permanentes en territorio espafiol'”> que
presten los siguientes servicios relacionados con estas monedas:

a) Servicios de salvaguardia de las claves criptograficas privadas en
nombre de terceras personas, para mantener, almacenar y transferir
monedas virtuales. Esta obligacion estd dirigida a los denominados
wallets que permiten al usuario simplificar la custodia de sus claves
privadas.

En este caso se debera informar sobre «saldos en cada moneda
virtual diferente y, en su caso, en dinero de curso legal, asi como la
identificacion de los titulares, autorizados o beneficiarios de dichos
saldos».

b) Servicios de intercambio de monedas virtuales ya sea por dinero de
curso legal o entre monedas virtuales o intermedien y presten los
servicios que hemos denominado de «wallets». Estariamos ante los
llamados «exchanges» de criptomonedas. En este caso la obligacion
de informacion seria sobre «las operaciones de adquisicion, trans-
mision, permuta y transferencia, relativas a monedas virtuales, asi
como los cobros y pagos realizados en dichas monedas, en las que
intervengan o medien, presentando relacion nominal de sujetos in-
tervinientes con indicacion de su domicilio y numero de identifica-
cion fiscal, clase y numero de monedas virtuales, asi como precio y
fecha de la operaciony.

¢) Ofertas iniciales de nuevas monedas virtuales (ICOs) a cambio de
aportacion de otras monedas virtuales o de dinero de curso legal.

Como se puede observar, cabria plantearse si las plataformas de inter-
cambios de NFTs podrian encuadrarse dentro de la segunda categoria, en

192 Notese que, teniendo en cuenta que solo aplica a entidades establecidas en Espaiia, tampoco
garantiza, ni mucho menos, el control de estas operaciones.
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tanto que ofrecen servicios de intercambio de NFTs (criptoactivos) por
monedas virtuales y viceversa. Ahora bien, no debemos olvidar que un
NFT no es una moneda virtual, sino un tipo diferente de criptoactivo, por
lo que, con la redaccion literal actual de la Disposicion Adicional 13* de
la Ley de IRPF, podria defenderse que los marketplaces prestan o facili-
tan intercambios de criptoactivos por monedas virtuales, o de monedas
virtuales por criptoactivos, pero no de monedas virtuales por dinero fidu-
ciario u otras monedas virtuales, con lo que no encajarian exactamente
en este supuesto. Dicho de otra forma, la expresion «monedas virtuales»
empleada en la redaccion de la norma, puede servir para defender, con-
forme a una interpretacion literal del precepto, que las plataformas de
comercializacion de NFTs no se encuentran dentro de las citadas obliga-
ciones de informacion.

No obstante lo anterior, no debemos olvidar que a la fecha de emision
del presente articulo aun esta pendiente la aprobacion de las Ordenes por
las que se aprueben los modelos a través de los cuales deben cumplirse
estas obligaciones!®, y que no es descartable una eventual modificacion
normativa futura que modifique la mencion monedas virtuales y la susti-
tuya por la mas genérica de criptoactivos, en cuyo caso, las plataformas
de intercambio de NFTs se verian obligadas a cumplir con esta obli-
gacion de informacion. Es més, en esta direccion se ha pronunciado el
Comité de Expertos en el Libro Blanco de la Reforma Tributaria, en cuya
propuesta n° 58 dispone lo siguiente: «dmpliar en el futuro el ambito
material de las dos nuevas obligaciones de informacion establecidas por
la Ley 11/2021 que, en su redaccion actual, limitan sus efectos a las
criptomonedas, extendiéndolas a otros cripto activos —en linea con las
propuestas de DAC 8 y de Reglamento MiCA—».

Por lo tanto, serd necesario efectuar un seguimiento cercano de la
evolucion normativa y el desarrollo reglamentario y de las Ordenes Mi-
nisteriales sobre este particular.

(iv) Obligaciones derivadas de la Directiva 2021/514/UE, del Consejo, por
la que se modifica la Directiva 2011/16/ UE, de 15 de febrero, relativa a
la cooperacion administrativa en el ambito de la fiscalidad (en adelan-
te, «DAC 7»)". Esta directiva tendra que ser objeto de transposicion al
derecho interno de cada EM antes del 31 de diciembre de 2022, aplican-
dose a partir del 1 de enero de 2023, a excepcion de las disposiciones

19 Como se ha expuesto anteriormente, el Proyecto de Orden por la que se aprueban el Modelo
172 («Declaracion informativa sobre saldos en monedas virtualesy), y el modelo 173 («Declaracion
informativa sobre operaciones con monedas virtuales») se encuentran actualmente en fase de
tramitaciony pendientes de su aprobacion definitiva. Se puede acceder a este texto mediante el siguiente
enlace: https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/
27062022-ProyectoOM-modelo-172-173.pdf

19 Directiva 2021/514/UE, del Consejo, por la que se modifica la Directiva 2011/16/ UE, de 15
de febrero, relativa a la cooperacion administrativa en el ambito de la fiscalidad. Se puede acceder a
la misma a través del siguiente enlace: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80368
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relacionadas con las inspecciones conjuntas, que seran aplicables a partir
del 1 de enero de 2024.

En cualquier caso, el principal objetivo de esta reforma es obtener
una mayor informacién acerca de los ingresos que obtienen los vende-
dores de bienes, arrendadores y prestadores de servicios a través de las
plataformas digitales de comercio electronico!®®, con el fin de alcanzar un
mayor grado de control tributario de los beneficios obtenidos a través de
estos medios, estableciendo con tal fin obligaciones de registros e infor-
macion para dichas interfaces!.

Conforme a la redaccion actual se establece una nueva obligacion de
informacion para aquellos sujetos entendidos como «operadores de pla-
taformas»'’. Por su parte, la informacion a suministrar guardaria relacion
con los usuarios de las plataformas, asi como con su «actividad pertinen-
ten, entendiéndose como tal: «aquella actividad realizada por una «con-
traprestacion» y que constituye alguna de las siguientes operaciones:

195 Tal y como describen Poza Zmp, R. y AsiN PEREz, 1., «Intercambio de informacioén sobre
plataformas online o la DAC7», Newsletter de Fiscalidad Internacional de PwC Tax & Legal
Services [en linea], marzo 2020 [fecha de consulta: 20 de junio de 2022]. Disponible en: https://
periscopiofiscalylegal.pwc.es/wp-content/uploads/2020/03/DAC7.pdf; el problema que se trata de
solucionar con esta Directiva es el siguiente: «E! principal problema que la Comision esta tratando
de resolver es que las administraciones tributarias de los Estados miembros tienen poca informacion
para evaluary controlar correctamente los ingresos obtenidos en su pais de las actividades realizadas
a través de la intermediacion mediante plataformas online establecidas en otras jurisdicciones.
Se sefialan ejemplos concretos como alquilar una propiedad a través de una plataforma web o
transportar a una persona. En otras palabras, se pretende evitar que ciertos contribuyentes no
declaren las rentas obtenidas en transacciones digitales sin que, ademas, las autoridades de los
estados tengan la informacion que les permita controlar dichas rentay.

1% De conformidad con CISS Compliance Fiscal, en su entrada «De la DAC 1 a la DAC 7,
Evolucion de la normativa de la Union Europea sobre cooperacion administrativa en el ambito
de la fiscalidad» (accesible a través del siguiente enlace: https://www.cisscompliancefiscal.com/
documento.php?id=EX0000141345 20190125.html), los principales aspectos de la DAC 7 son los
siguientes:

— «Se incorporan nuevas normas para mejorar la cooperacion administrativa en el ambito de la
fiscalidad y hacer frente a los retos que plantea la economia de plataformas digitales.

— Se establece la obligacion de que los operadores de plataformas digitales comuniquen los
ingresos obtenidos por los vendedores en sus plataformas y de que los Estados miembros intercambien
automdticamente esta informacion.

— Se aplica a las plataformas digitales situadas tanto dentro como fuera de la UE, permitiendo
que las autoridades tributarias nacionales adquieran informacion de los ingresos obtenidos a través
de las plataformas digitales y determinen las obligaciones fiscales pertinentes.

— La comunicacion de informacion sobre una actividad comercial incluird el arrendamiento de
bienes inmuebles, los servicios personales, la venta de bienes y el arrendamiento de cualquier medio
de transporte.

— Los operadores de plataforma deberan comunicar las rentas obtenidas a través de plataformas
digitales en una fase inicial, antes de que las autoridades tributarias de los Estados miembros lleven
a cabo sus liquidaciones de impuestos anuales.

— El operador de la plataforma obligado a comunicar informacion transmitira a la autoridad
competente del Estado miembro, la informacion que a continuacion se indicard, a mds tardar el 31
de enero del afio siguientey.

197 Seglin la norma, se entiende como «una entidad que celebra contratos con vendedores para
poner toda o parte de una plataforma a disposicion de tales vendedores».
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a) el arrendamiento de bienes inmuebles, entre los que se incluyen
bienes inmuebles de uso residencial y de uso comercial y cualquier otro
tipo de bien inmueble, asi como plazas de aparcamiento,

b) los servicios personales,

¢) la venta de «bienesy,

d) el arrendamiento de cualquier medio de transporte».

Por lo tanto, y en palabras de CALVO VERGEZ™®: «Con cardcter gene-
ral la comunicacion de informacion sobre una actividad comercial in-
cluird el arrendamiento de bienes inmuebles, los servicios personales, la
venta de bienes y el arrendamiento de cualquier medio de transporte».
Se plantea la duda, por tanto, de si la transmision de los NFTs constituye
una venta de bienes o un servicio personal a estos efectos. Si se considera
que estas operaciones no se encuentran comprendidas dentro de estos
dos conceptos, las plataformas de intercambio de NFTs quedarian fuera
de esta obligacion de informacion. En caso contrario, estas plataformas
si se encontraran dentro del ambito objetivo de aplicacion de la DAC 7,
y, en consecuencia, deberan cumplir con las obligaciones de informacion
impuestas por esta.

A la fecha de emision de este trabajo la DAC 7 aun esta pendiente de
trasposicion en el ordenamiento juridico espafiol'”. Por lo tanto, sera ne-
cesario hacer un seguimiento de como evoluciona su redaccion hasta al-
canzar la version definitiva que se trasponga e incorpore al ordenamiento
juridico espafiol para ver si se introduce alguna aclaracion al respecto.

En cualquier caso, de no verse afectada por la DAC 7 las plataformas
de NFTs si podran encontrarse afectadas por la nueva Directiva sobre
Cooperacion administrativa centrada especificamente en criptoactivos,
que analizamos seguidamente.

(v) Propuesta de modificacion de la Directiva 2011/16/EU (en adelante,
«DAC 8»). Como octava reforma llamada a suceder a la DAC 7 debemos
mencionar que el pasado 10 de marzo de 2021, la Comision Europea
abrio un proceso de consulta publica para reforzar la cooperacion admi-
nistrativa y el intercambio automatico de informacién en el &mbito de los
cripto activos y el dinero electronico, con vistas a presentar una propues-
ta de reforma de la Directiva 2011/16/UE sobre cooperacion administra-
tiva en el ambito tributario (coloquialmente conocida como «DAC 8»).

1% CALvVO VERGEZ, J., «El largo camino de la modificacion de la Directiva 2011/16/UE relativa a
la cooperacion administrativa en el ambito de la fiscalidad. Ultima parada: la aprobacion de la DAC
7», La Ley Union Europea, mim. 92, mayo de 2021, Madrid, Wolters Kluver, p. 15.

199 A este respecto, se tiene constancia de la existencia del Anteproyecto de Ley por la que se
modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en transposicion de la Directiva
(UE) 2021/514 del Consejo de 22 de marzo de 2021 por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE
relativa a la cooperacion administrativa en el ambito de la fiscalidad: https://www.hacienda.gob.es/
Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/24022022-apl-lgt-dac7.pdf

Sin embargo, esta norma esta aun pendiente de tramitacion y aprobacion (que previsiblemente
debera tener lugar antes del 31 de diciembre de 2022).
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Como expone GALLEGO LOPEZ*®: «El objetivo de esta iniciativa es
asegurar una adecuada transparencia tributaria, la cual permita lograr
una tributacion equitativa en este ambito, por ello, dicha evaluacion
busca establecer una definicion del término «criptoactivoy para deter-
minar el ambito de aplicacion de la Directiva, asi como identificar los
intermediarios relevantes a estos efectos».

Aunque el texto de la propuesta de DAC 8 todavia no se ha hecho pu-
blico, como expone PEREZ**, los dos principales retos a los que se enfrenta
este proyecto de reforma es definir el tipo de criptoactivos e intermediarios
financieros que se van a incluir en su ambito de aplicacion. Con respecto
al segundo de estos retos, clave en lo que ahora nos ocupa, el Libro Blan-
co para la reforma tributaria establece expresamente lo siguiente: «Esfa
ultima tarea —la identificacion de las entidades de cripto activos y de
dinero electronico obligadas a proporcionar informacion y a cumplir obli-
gaciones de diligencia debida andlogas a las establecidas por la DAC 2
(Directiva 2014/107/UE) para las entidades financieras— es esencial para
garantizar la integridad de los intercambios de informacion como herra-
mienta para hacer frente a la evasion fiscal en el extranjeroy.

Conforme a la informacion disponible hoy en dia, puede resultar razo-
nable entender que, en este caso, dada la referencia al concepto mas amplio
de criptoactivo (aun por definir), las plataformas de intercambio de NFTs
podrian encontrarse comprendidas dentro de los intermediarios sobre los
que recaeran las obligaciones de informacion. No obstante, todavia esta-
mos en una fase muy temprana de tramitacion, por lo que serd necesario
efectuar el correspondiente seguimiento de esta Propuesta para confirmar

este aspecto y ver el alcance de las obligaciones de informacion?®,

4. Implicaciones en el IDSDi
4.1. Aspectos generales del Impuesto

Ante (i) la inadecuacion de los sistemas tributarios internacionales (cuyas re-
glas de nexo y atribucion de beneficios estan atn fuertemente basadas en la pre-
sencia fisica del contribuyente?®®) a los nuevos modelos de negocio de la economia
digital (que, entre otras caracteristicas, permiten desarrollar actividades empre-
sariales a distancia), y (ii) el retraso en alcanzar soluciones consensuadas a nivel
internacional, en Espafia se ha introducido el IDSDi como una solucién unilate-

200 GALLEGO L6PEZ, J. B., «El intercambio automatico de informacion tributaria ante el reto de
los criptoactivosy», Revista Espariola de Derecho Financiero, nim. 193, marzo de 2022, pp. 31-74.

21 PEREZ, 1., «Nuevos avances en el procedimiento de aprobacion de la DAC 8», Expansion
Jjuridico [en linea], 26 marzo de 2021 [fecha de consulta: 17 de mayo de 2022]. Disponible en: https://
www.expansion.com/juridico/opinion/2021/03/26/605e0481e5fdea0a798b466f. html

202 No olvidemos el debate que se ha suscitado sobre la innclusion o no de los NFTs dentro del
ambito de aplicacion de la Propuesta MICA, por lo que, si el concepto de criptoactivo se remite al
regulado en esta norma, esta aun por ver que afecte a las plataformas de intercambio de NFTs.

203 Tal y como hemos visto al analizar la imposicion directa y el concepto de EP.
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ral y provisional que permite a Espafia ejercer los derechos de imposicion que le
corresponden cuando proceden de territorio espafiol lo datos empleados o se situan
en dicho territorio los usuarios que generan valor en los nuevos modelos de nego-
cio de la economia digital por medio de sus contribuciones®®.

En particular, de acuerdo con los articulos 4 y 5 de la Ley 4/2020, de 15 de
octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (en adelante, «Ley
4/2020» o «LIDSDi») el IDSDi grava las prestaciones de determinados servicios
digitales en los que exista intervencion de usuarios situados en el territorio espa-
fiol. A estos efectos, la norma establece que se consideraran servicios digitales,
exclusivamente: (i) los servicios de publicidad en linea; (ii) los servicios de inter-
mediacion en linea, y (iii) los servicios de transmision de datos.

Estos tres servicios quedan gravados por el IDSDi en la medida en que se en-
cuentren localizados en territorio espaifiol, siendo el nexo la localizacion del usua-
rio del servicio digital (o, mejor dicho, la localizacion del dispositivo utilizado por
dicho usuario) en territorio espafiol®®.

En lo que respecta a los contribuyentes, tendran esta consideracion las personas
juridicas y demas entidades (con independencia de su residencia fiscal), que pres-
ten estos servicios digitales sujetos y que el primer dia del periodo de liquidacion,
que coincidira con el trimestre natural, superen los dos umbrales siguientes:

(i) que el importe neto de su cifra de negocios en el afio natural anterior
supere 750 millones de euros; (umbral de envergadura);

(i1)) que el importe total de sus ingresos derivados de prestaciones de servi-
cios digitales sujetas al impuesto, correspondientes al afio natural ante-
rior, supere 3 millones de euros (umbral de huella digital significativa).

Con respecto a estos limites, debe tenerse en cuenta que si una entidad forma
parte de un grupo de sociedades, los importes de estos umbrales seran los del gru-
po en su conjunto.

El IDSDi se exigira al tipo del 3 % sobre el importe de los ingresos obtenidos
por cada una de las prestaciones de servicios digitales sujetas al impuesto reali-
zadas en territorio espafiol, y se devengara cuando se presten, ejecuten o efectien
dichas operaciones. Se trata, por tanto, de un impuesto sobre ingresos, al definirse
su base imponible por el importe de los ingresos obtenidos por el contribuyente,

204 Para profundizar en las caracteristicas y cuestiones conflictivas de este impuesto recomendamos
acudir a mi articulo sobre el particular, EGEA PEREZ-CARASA, 1. «El Proyecto de Ley del Impuesto
sobre Determinados Servicios Digitales en Espafia: Analisis de una medida unilateral y transitoria
y de sus aspectos controvertidos», Cuadernos de Derecho y Comercio, nim. 73, 2020, pp. 117-186.

205 Para ello, la normativa establece reglas especificas para determinar el momento en el que
debe analizarse la localizacion de los dispositivos para cada uno de los tres hechos imponibles del
impuesto.
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excluido el IVA e impuestos equivalentes, por cada una de las prestaciones de ser-

vicios digitales sujetas al IDSDi**.

De las caracteristicas generales descritas se desprende que estamos ante un tri-
buto con un ambito de aplicacidn subjetivo reducido, pero que en caso de resultar
aplicable puede suponer un impacto relevante para los contribuyentes afectados
por el mismo en la medida en que el mismo somete a un tipo del 3 % los ingresos
de los servicios con independencia del margen o de si se estan produciendo pér-
didas. Pues bien, atendiendo a la actividad de las plataformas de intercambio de
NFTs, esta puede quedar incluida dentro del 4mbito objetivo de aplicacion de este
impuesto, por lo que es necesario evaluar su eventual impacto, tal y como pasamos
a realizar a continuacion.

4.2.  Eventual sujecion de las comisiones percibidas por las plataformas
a la modalidad de servicios de intermediacion en linea

El articulo 4.7 de la LIDSDi define los servicios de intermediacion en linea
como los servicios «de puesta a disposicion de los usuarios de una interfaz digital
multifacética (que permita interactuar con distintos usuarios de forma concurren-
te) que facilite la realizacion de entregas de bienes o prestaciones de servicios
subyacentes directamente entre los usuarios, o que les permita localizar a otros
usuarios e interactuar con ellos».

En relacion con la definicion de este hecho imponible, y siguiendo un trabajo
anterior’”’ cabe destacar las tres caracteristicas fundamentales siguientes:

(i)  El servicio sujeto al IDSDi es la puesta a disposicion de una interfaz
digital a los usuarios a través de las cuales los usuarios se ponen en con-
tacto y realizan la operacion subyacente. En consecuencia, este servicio
lo prestara, con caracter general, el titular de la plataforma de interme-
diacion o interfaz digital.

(i1)) En este tipo de servicios, la definicion de intermediacion a efectos del
IDSDi reclama la existencia de, al menos, dos usuarios, asi como que la
puesta en contacto de los usuarios se realice a través de la citada interfaz
digital. A estos efectos, la Ley 4/2020 define como usuario en su articulo
4.9 a «cualquier persona o entidad que utilice una interfaz digital.

26 Esta regla general se complementa con una serie de reglas especificas para cada servicio
aplicable cuando parte de los usuarios de los mismos no se encuentren localizados en territorio
espafiol, en virtud de las cuales, debe aplicarse sobre los ingresos totales obtenidos la proporcion
que represente el mimero de usuarios situados en Espafia (numerador) respecto del nimero total
de usuarios que intervengan en ese servicio, cualquiera que sea el lugar en que estén situados
(denominador).

27 EGEA PEREZ-CARASA, 1., «2021: Un ejercicio con cambios fiscales relevantes para un sector
en auge como es el comercio electronico (e-commerce)», Derecho Digital e Innovacion, maim. 10,
octubre-diciembre de 2021.
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(iii) Del mismo modo, el concepto de interfaz digital es un concepto amplio
al estar definido por el articulo 4.4 de la Ley 4/2020 como «cualquier
programa, incluidos los sitios web o partes de los mismos, o aplicacion,
incluidas las aplicaciones moviles, o cualquier otro medio, accesible a
los usuarios, que posibilite la comunicacion digital». La propia norma al
enunciar ejemplos de interfaces hace referencia a sitios o paginas web y
aplicaciones moviles, ambas frecuentemente utilizadas para la compra-
venta de NFTs.

Asi, las plataformas de NFTs, en cuanto sociedades encargadas de facilitar ope-
raciones de compra y venta de estos criptoactivos, podrian incluirse dentro del
concepto de entidades que prestan servicios de intermediacion en linea.

Esto es, en la medida en que ponen a disposicion de los usuarios (inversores
en NFTS criptomonedas) una interfaz digital multifacética (web, app, etc.) para
que se pongan en contacto compradores y vendedores de NFTs y concluyan ope-
raciones subyacentes (intercambio de NFTs por criptodivisas), estos servicios de
intermediacion encajarian dentro de la definicion del hecho imponible de interme-
diacion en linea, y, en consecuencia, los ingresos procedentes de las comisiones
de intermediacion obtenidas por estas plataformas podrian quedar gravadas a un
tipo del 3 % por la segunda modalidad de este impuesto si no resulta de aplicacion
ningun supuesto de no sujecion®.

Aun cuando los servicios puedan ser calificados como servicios de intermedia-
cion en linea, solo quedaran sujetas a IDSDi si son prestadas a usuarios localizados
en Espafia. A estos efectos:

(i) Las prestaciones de servicios digitales se entenderan realizadas en el
territorio espafiol cuando algtin usuario esté situado (comprador o ven-
dedor de un NFT) en ese ambito territorial, con independencia de que
el usuario haya satisfecho alguna contraprestacion que contribuya a la
generacion de los ingresos derivados del servicio.

(il)) Se entendera que un usuario esta situado en territorio espafiol, en el caso
de los servicios de intermediacion en linea en que exista facilitacion de
entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes directamente
entre los usuarios, cuando la conclusion de la operacion subyacente por
un usuario se lleve a cabo a través de la interfaz digital de un dispositivo
que en el momento de la conclusion se encuentre en ese ambito territo-
rial. Esto es, cuando el dispositivo (mdvil, ordenador, etc.) por el que el
usuario acceda a la web, app o cualquier otra interfaz digital facilitada

28 Evidentemente, si estas plataformas incluyen publicidad digital dirigida en sus interfaces o
venden los datos recopilados por la actividad de sus usuarios en las mismas también podrian quedar
sujetas a la modalidad de publicidad en linea o venta de datos. Sin embargo, nos centramos en la
segunda modalidad del impuesto por ser la que impacta de forma mas directa en sus modelos de
negocio.
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por la plataforma de NFTs se encuentre en territorio espafiol en el mo-
mento en el que se lleve a cabo la compraventa del NFT.

Dicho todo lo anterior, no debemos olvidar que la plataforma de NFTs solo
debera tributar por esta modalidad del impuesto si tiene la condicion de contribu-
yente del IDSDi, para lo cual deberdn superarse los dos umbrales (envergadura y
huella digital significativa) arriba mencionados.

El cumplimiento de los requisitos objetivos (realizar el hecho imponible de inter-
mediacion en linea), subjetivos (tener la condicién de contribuyente) y territoriales
(que los servicios se presten a usuarios localizados en Espafia) que acabamos de ver
llevaria a la plataforma a tributar por la segunda modalidad del IDSDi (interme-
diacion en linea) por las comisiones percibidas. Ello excepto que podamos aplicar
algunos de los supuestos de no sujecion del IDSDi que pasamos a ver a continuacion.

4.3.  Posible acogimiento a supuestos de no sujecion

La Ley 4/2020 completa la delimitacion del ambito objetivo del IDSDi con la
introduccién de determinados supuestos de no sujecion en su articulo 6. Atendien-
do a la actividad de las plataformas de NFTs, debemos sefialar los siguientes que
pueden ser susceptibles de aplicacion:

(i) Lo primero que debe puntualizarse es que, de acuerdo con el articulo
6.b) de la Ley del IDSDi, no estaran sujetas al impuesto las propias ope-
raciones subyacentes que tengan lugar entre los usuarios en el marco de
un servicio de intermediacion en linea. Esto es, inicamente quedarian
sujetas al IDSDi, en su caso, las comisiones de intermediacion obtenidas
por las plataformas por facilitar a los usuarios la compraventa de NFTs,
pero no la propia operacion subyacente (esto es, la compraventa de NFTs
que realizan los usuarios a través de la plataforma en ningun caso cons-
tituird una operacién sujeta al IDSDi por aplicacidn de lo dispuesto en el
mencionado articulo 6.b) de la LIDSDi).

(i1)) Centrandonos en las plataformas, el articulo 6.a) de la Ley 4/2020 esta-
blece que no se encuentran sujetas a la modalidad de intermediacion en
linea del IDSDi «las ventas de bienes o servicios contratados en linea a
través del sitio web del proveedor de esos bienes o servicios, en las que

el proveedor no actua en calidad de intermediario».
Con este supuesto de no sujecion, el legislador excluye del ambito de
aplicacion del IDSDi las denominadas actividades minoristas de comer-
cio electronico en las que el propietario del sitio web es el minorista y
utiliza ese canal para distribuir sus propios bienes y servicios?”. Ahora

209 El fundamento que hay detras de esta exclusion es que, para el minorista, la creacion de valor
reside en los bienes o servicios suministrados, y la interfaz digital se utiliza inicamente como un
medio o herramienta de comunicacion.
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bien, para poder aplicar el mismo debe poder determinarse y acreditarse
en la practica que la entidad que ofrece los productos a través de su sitio
0 pagina web, actiia como proveedor y no como intermediario, y esta
delimitacion puede resultar difusa y complicada en la practica.

En este sentido, no se puede establecer un criterio aprioristico que
permita determinar si se estd actuando en calidad de intermediario o en
calidad de proveedor. Se trata de una cuestion que dependera de las clau-
sulas concretas del contrato o negocio juridico establecido entre las par-
tes y de la realidad econdmica subyacente, debiendo efectuar un analisis
particular supuesto a supuesto que aborde de forma conjunta los térmi-
nos juridicos y econdémicos de la relacion establecida en cada caso. Si,
como resultado de dicho andlisis conjunto:

a) Se determina que la entidad ha asumido juridica y econémicamente
los riesgos y beneficios de los productos que vende posteriormente
a través de su interfaz digital, entonces se estara en disposicion de
acreditar que acttia como proveedor con respecto a dichos produc-
tos. Y ello dado que habria adquirido previamente los productos que
posteriormente comercializa, con todos los riesgos asociados a los
mismos.

b) Se determina que la entidad que pone a disposicioén de los usuarios
la interfaz en la que se comercializan dichos productos (en este caso
NFTs) se limita a poner en contacto a usuarios vendedores y usua-
rios compradores, cobrando una comision en caso de que se vendan
los mismos, dicha entidad estara actuando como intermediaria. Y es
que, en este escenario, dicha entidad no estaria asumiendo juridica
y econdmicamente los riesgos de los productos vendidos, quedando
sujeta al IDSDi la comision por intermediacion que pueda percibir.

En el ambito del IVA hemos visto que, por aplicacién de la presun-
cion del articulo 9 bis del Reglamento 282/2011, se va a asumir en algu-
nos casos que las plataformas actian en nombre propio a efectos de las
reglas de localizacion de este impuesto. Ahora bien, cuestion distinta es
que dicha presuncioén (aplicable en el ambito del IVA) pueda extenderse
al IDSDi. Mas bien parece lo contrario, ya que, si los términos y condi-
ciones de las plataformas determinan que las mismas no asumen ninguin
tipo de responsabilidad o riesgo juridico o econdmico sobre los NFTs
que se transmiten en las operaciones subyacentes a través de las misma,
va a resultar complicado de defender la actuacion de las mismas como
proveedoras a efectos del IDSDi?!°.

De esta forma, si atendiendo a dichos términos y condiciones, las
plataformas se limitan a poner en contacto compradores y vendedores de
NFTs, lo razonable es pensar que actian como meros intermediarios (y

210 Con independencia de que, a efectos de IVA se presuma que actiian en nombre propio. Se
generaria, en consecuencia, una evidente incongruencia entre ambos impuestos.
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no como proveedores) sin que puedan ampararse en la aplicacion de este
supuesto de no sujecion?'!,

(iii)) Descartada la aplicacion del supuesto de no sujecion del articulo 6.a)
otro posible supuesto de no sujecion aplicable de conformidad con el rol
de las plataformas es el establecido por el articulo 6.c) de la Ley 4/2020
en virtud del cual no quedaran sujetas las prestaciones de servicios de
intermediacion en linea «cuando la unica o principal finalidad de dichos
servicios prestados por la entidad que lleve a cabo la puesta a disposi-
cion de una interfaz digital sea suministrar contenidos digitales a los
usuarios o prestarles servicios de comunicacion o servicios de pago».

Con respecto a este supuesto de no sujecion cabe plantearse si las
plataformas de NFTs, en realidad, intermedian para poner a disposicion
de los usuarios contenidos digitales, por considerar que los NFTs se en-
cuentran incluidos dentro de dicho concepto. Sobre este particular, debe
tenerse en cuenta que, de acuerdo con el articulo 4.1 de la Ley del IDSD,
se entendera por contenidos digitales «los datos suministrados en forma-
to digital, como programas de ordenador, aplicaciones, musica, videos,
textos, juegos y cualquier otro programa informadtico, distintos de los
datos representativos de la propia interfaz digital».

Pues bien, dada la amplitud de este concepto, los NFTs como
criptoactivos podrian llegar a cumplir con la definicion de contenido
digital en la medida en que, en el fondo, no dejan de ser datos
suministrados en formato digital, que utilizan un sistema de criptografia
robusto para asegurar y verificar las operaciones y su registro. En este
sentido, el hecho de que estos criptoactivos formen parte de una cadena
de bloques (blockchain) a efectos de mitigar el riesgo de modificacion o
alteracion del registro de las operaciones y titularidades no tendria por
qué cambiar necesariamente esta consideracion.

De prosperar esta interpretaciéon, aunque la actuacion de las
plataformas de NFTS constituiria una intermediacion en linea a los
efectos del IDSDi, dicha prestacion de servicios quedaria no sujeta en
aplicacion del articulo 6.c) de la Ley 4/2020. Consecuentemente, los
ingresos por comisiones percibidos por estas no quedarian gravadas al
tipo impositivo del 3 % del IDSDi?'.

211 Si, por el contrario, la plataforma asumiese los riesgos y beneficios juridicos y econdémicos
de los NFTs de forma que se pudiese entender que la plataforma primero adquiere los NFTs que
posteriormente transmite en el mercado, en ese escenario las plataformas se verian beneficiados de
este supuesto de no sujecion.

212 Ahora bien, frente a esta interpretacion debe advertirse que la memoria de la Propuesta inicial
de Directiva de la UE sobre el IDSDI establecia la siguiente matizacion:

«El suministro de contenidos digitales por una entidad a los usuarios a través de una interfaz
digital, que es un servicio que no entra en el ambito de aplicacion del ISD, debe distinguirse de la
puesta a disposicion de una interfaz digital multifacética a través de la cual los usuarios pueden
cargary compartir contenidos digitales con otros usuarios, o la puesta a disposicion de una interfaz
que facilita un suministro subyacente de contenidos digitales directamente entre los usuarios. Estos
ultimos servicios constituyen un servicio de intermediacion por parte de la entidad que pone a
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A la fecha de emision del presente articulo, no se tiene constancia
de la existencia de ningin pronunciamiento administrativo que aclare
este particular. En concreto, si bien es cierto que la pregunta frecuente
1.2 de la AEAT hace referencia al concepto de contenido digital*®, no
aborda especificamente esta cuestion, por lo que habra que esperar a
que esta posibilidad sea, en su caso, confirmada por parte de la DGT en
eventuales contestaciones futuras a las consultas tributarias que, en su
caso, se planteen.
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ABSTRACT

This paper sets out to explore how advances in artificial intelligence are challenging the patent
system as it is currently designed, while reflecting, where appropriate, on the need to arbitrate other
principles and rationales for «inventions» generated by artificial intelligence, and thus the eventual
modification of patent law and conventions. The following lines, in short, invite us to critically analy-
se the challenges that artificial intelligence systems imply in the architecture of the patent system,
how patent offices and courts in different parts of the world are responding to two patent applications
in which DABUS, an artificial intelligence system, appears as the inventor, and what is the state of
the art in the doctrine on the need to modify or not the patent regulations. Considering that the func-
tion of any legal system is to regulate coexistence trying to balance the interests involved, it seems
inconceivable that the legislator would not face the important challenge of providing a global legal
solution to this new emerging reality.
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«Al jurista responsable no le basta con constatar las deficiencias de una
ley [...] sino que ha de tener el coraje para proponer por si mismo las so-
luciones que considere oportunas en la confianza de que algin dia seran
asumidas por la jurisprudencia y por la legislacion... piénsese que por lo
comun antes de una ley nueva hubo una sentencia original y que antes de una
sentencia original hubo un autor atrevido y rompedor. La Historia ensefia que
asi, entre unos y otros, es como progresa el Derechox!.

I. INTRODUCCION

Los avances en computacion, en analisis de grandes volumenes de datos y su
entrenamiento estan produciendo en estos afios veinte del siglo XXI avances a
una velocidad de vértigo, a una escala sin precedentes en la llamada inteligencia
artificial (en lo sucesivo, [A) y, por ende, en los llamados aprendizaje profundo y
aprendizaje automatico. Son continuas las noticias, articulos y monografias exis-
tentes sobre esta materia?, incluso ya se comienza a hablar de lo cerca que esta la
consecucion de una IA general, al menos asi lo han afirmado algunos de los inge-
nieros de DeepMind, laboratorio de inteligencia artificial propiedad de Alphabet,
matriz de Google, al presentar en junio de este afio el sistema de IA al que han dado
el nombre de GATO, en tanto que es capaz de realizar al mismo tiempo mas de 600
tareas’. Es mas, también ha sido noticia este mismo mes y afio las afirmaciones de
un ingeniero de Google, Blake Lemoine, sobre LaMDA, una [A conversacional

! Palabras del profesor Dr. Alejandro Nieto.

2 Asi, STRAUS, J., «Will Artificial Intelligence Change some Patent Law Paradigms?», Ljubljana
Law Review, 2021, p. 1, pone de manifiesto que desde mediados del siglo pasado se han publicado
alrededor de 1,6 millones de publicaciones cientificas relacionadas con la IA, mas de la mitad de ellas
desde 2001, y unas 340.000 solicitudes de patentes relacionadas con la IA.

3 Cft.https://www.deepmind.com/publications/a-generalist-agent; https://larepublica.pe/tecnologia/
actualidad/2022/05/16/gato-la-nueva-inteligencia-artificial-de-deepmind-capaz-de-realizar-mas-de-
600-tareas-al-mismo-tiempo/ (visitados el 21 de junio de 2022).
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disefiada por Google como asistente de busqueda, en la que sostiene que siente y
habla por si misma*.

Al margen de las posibles exageraciones en tales avances, lo que ahora espe-
cificamente nos interesa, y no es ciencia ficcion, es que estamos sin duda siendo
testigos de una revolucion industrial impulsada por los datos digitales, la compu-
tacion’, la automatizacion, las redes neuronales, el aprendizaje profundo... y con
ello el surgimiento de sistemas de A que «crean» o generan inventos y que ya
estan amenazando con poner «patas arriba» los cimientos del sistema de patentes
y sus principales postulados. En palabras de BARRIO ANDRES «... los sistemas de
inteligencia artificial son uno de los grandes inventos verdaderamente disruptivos
del entorno digital, y constituyen sin duda un vector de cambio vertiginoso de
nuestras sociedades que apenas si se ha comenzado a vislumbrar®.

Estos avances determinan la necesidad de abordar los desafios que plantean al
marco regulatorio. Y es que este panorama nos obliga a cuestionarnos: ;quién es
realmente el inventor cuando es una [A la que plantea un problema técnico y aporta
la solucién o simplemente da con la solucion?, jes riguroso hablar de un sistema
de IA como inventor?, ;permite la normativa de patentes que pueda ser inventor
un no humano? A su vez, estas preguntas nos llevan a otras, como: ;los incentivos
o razén de ser del sistema de patentes siguen vigentes en un contexto en el que
los sistemas de A reemplazan la inventiva humana?, ;qué experto en la materia
examinara si una invencion es o no obvia, esto es, si tiene actividad inventiva?,
(deberia reformularse el requisito de la actividad inventiva?, etc.

Con todo, aunque el debate, como tendremos ocasion de exponer en las lineas
siguientes, no es nuevo, lo cierto es que nunca como hasta ahora habia sido tan pe-
rentoria la necesidad de un abordaje a nivel global, ya que en este momento la A
no parece que sea solo una simple herramienta en la obtencion de inventos, como
pudo serlo hasta hace unos afios. A este debate y toma de conciencia desde el punto
de vista mas practico, con el objetivo de desafiar las normas establecidas en torno
a la inventiva, estdn contribuyendo el ingeniero Stephen Thaler y un grupo de cien-
tificos de la Universidad de Surrey, liderados por Ryan Abbott. Estos presentaron
en 2019 ante oficinas de patentes de medio mundo’ dos solicitudes de patentes para

4 HERNANDO, A., «Es verdad que la IA de Google ha cobrado conciencia? ;jPuede hacerlo?»
de 17 de junio de 2022. Disponible en https://www.esquire.com/es/tecnologia/a40321048/ia-
google-conciencia-inteligencia-artificial-lamda/ [fecha de consulta: 21 de junio de 2022]; https://
www.ondacero.es/programas/la-rosa-de-los-vientos/audios-podcast/tertulia-zona-cero/inteligencia-
artificial-sentimientos-caso-lamda_2022062062b0855f26d427000183ae97.html [fecha de consulta:
22 de junio de 2022].

> Y en computacion los avances no dejan de sorprender, véase https://www.mundodeportivo.
com/urbantecno/tecnologia/un-procesador-cuantico-ha-tardado-36-milisegundos-en-completar-9-
000-anos-de-trabajo.

¢ BARRIO ANDRES, M. (dir.), Derecho de los robots (AA.VV.), 2.* ed., Wolters Kluwer, Madrid,
2019, p. 17.

7 En los Estados Unidos, Europa, Reino Unido, Alemania, Israel, China, Corea, Taiwan,
Australia, Canada, etc.
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dos inventos en las que figura cono inventor un sistema de TA llamado DABUSS.
Las solicitudes son para un «recipiente de alimentos» con una estructura fractal
que ayuda con el aislamiento y apilamiento y para «dispositivos y métodos para
atraer una mayor atencion» para alertar emergencias’. Esto ha provocado mucha
discusion sobre si un inventor debe ser solo un ser humano, y no hay duda de que
esta discusion continuard a medida que la IA se vaya abriendo camino hacia cada
vez mas aspectos de nuestras vidas.

En sintesis, transitamos una era digital en la que se han producido grandes
avances tecnoldgicos a una velocidad tal que los hace verdaderamente disruptivos,
en la que resulta sumamente necesario indagar si nuestro marco regulatorio es
el apropiado. El sistema de patentes, dentro de la llamada propiedad industrial,
tiene un fundamento y razén de ser, asi como principios o postulados sélidos, que
pueden contrastarse tanto en el plano nacional, Ley 24/2015, de 24 de julio, de Pa-
tentes!'? (LP), como en el plano internacional, el Convenio de Munich sobre Conce-
sion de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973!! (CPE), o el Convenio de Paris
para la proteccion de la Propiedad industrial de 20 de marzo de 1883'2 (CUP). O el
mismo Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
comercio (ADPIC") de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC). (Es este
marco regulatorio el adecuado ante el escenario actual, o debe repensarse este,
realizar algunos ajustes...? Es conveniente no perder de vista que la normativa de
propiedad industrial, en especial la materia de patentes, estd muy homogenizada a
nivel global, merced a los convenios destacados, con lo que la solucién a los retos
planteados e incluso los que puedan devenir en el futuro al amparo de esta nueva
revolucidn debe ser impulsada al mismo nivel.

$ Estas siglas, en lengua inglesa, se corresponde con «dispositivo para el arranque autonomo de
la sensibilidad unificaday.

® NURTON, J., «kEPO and UKIPO Refuse Al-Invented Patent Applications», I[P WATCHDOG de
7 de enero 2020, [fecha de consulta: 8 de julio de 2022]. Disponible en: https://www.ipwatchdog.
com/2020/01/07/epo-ukipo-refuse-ai-invented-patent-applications/id=117648/; ABBoT, R., «El
proyecto del inventor artificialy, Revista de la OMPI, 6/2019 [fecha de consulta: 8 de julio de 2022].
Disponible en:  https://www-wipo-int.translate.goog/wipo_magazine/en/2019/06/article_0002.
html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=sc

10 BOE num. 77 de 25 de julio de 2015, entrd en vigor el 1 de abril de 2017.

' Version consolidada tras la entrada en vigor del Acta de revision de 29 de noviembre de 2000.
Espaiia se adhiri6 a este Convenio mediante Instrumento de 10 de julio de 1986 (BOE num. 234, de
30 de septiembre), entrando en vigor el 1 de octubre de aquel aflo. Posteriormente, el Convenio ha
sido modificado en dos ocasiones:

a) La primera, a través del Acta de Revision del articulo 63 del Convenio de la Patente Europea,
hecha en Munich el 17 de diciembre de 1991 ratificada por Espafia mediante Instrumento de ratifi-
cacion de 21 de marzo de 1997 (con entrada en vigor el 4 de julio de 1997).

b) Y la segunda y mas importante, a través del Acta de Revision del Convenio sobre la Patente
Europea, firmada en Munich el 29 de noviembre de 2000, que entrd en vigor tanto para Espafia como
para el resto de los Estados contratantes el 13 de diciembre de 2007.

12 Fue ratificado por Espafia mediante instrumento depositado el 6 de junio de 1884, con entrada
en vigor el 7 de julio de ese mismo afio.

13" Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organizaciéon Mundial del
Comercio de 15 de abril de 1994, que entré en vigor el 1 de enero de 1995.
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El Comité de asuntos juridicos del Parlamento europeo, en su informe sobre los
derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de las tecnologias relativas a
la inteligencia artificial 2.10.2020-[2020/2015(INT)]", propone la creacion de un
marco normativo operativo y plenamente armonizado en materia de IA, en forma
de Reglamento para evitar la fragmentacion de la red digital europea en el mercado
unico y promover la innovacion'’.

No olvidemos que los cambios econdémicos y sociales tienen una gran influen-
cia en la ciencia del derecho, por lo que el reto de los juristas, «consiste en averi-
guar como se interrelacionan los cambios sociales y los cambios juridicos»'®. Mas,
en cualquier caso, debe tenerse muy presente que admitir la patentabilidad de los
inventos generados por IA de forma autébnoma, tiene consecuencias o implicacio-
nes en todo el sistema.

Al objeto de ir desgranando nuestros argumentos, en el siguiente epigrafe nos
ocuparemos primeramente de aproximarnos a lo que engloba la expresion de IA,
0 mas propiamente sistemas de [A. En el epigrafe III nos centraremos en recordar
brevemente el fundamento y los principios del sistema de patentes actual. Con el
repaso de esas cuestiones previas estamos en condiciones de abordar en el epigrafe
IV con algo més de extension los desafios que la IA plantean al sistema de patentes
y sus principios. Finalizaremos nuestro trabajo con las conclusiones que de este
cabe extraer.

II. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)
1. Aproximacion al concepto
Parece que la expresion inteligencia artificial fue introducida por el ma-

tematico inglés Alan Turing en un articulo en 1950, pero la expresion fue
acuiiada por el informatico estadounidense John McCarthy en 1956'7, quien

4 Informe A9-0176/2020, publicado el 2 de octubre de 2020, disponible en https://www.europarl.
europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_ES.html

15 Straus, J., «Will Artificial Intelligence Change some Patent...», op. cit., p. 55, critica esta
propuesta al considerar que seria mision imposible redactar con éxito un reglamento, que deberia
tener en cuenta, entre otros extremos, el grado de intervencion humana, la autonomia de la IA, la
importancia del papel y el origen de los datos y enmarque estas y otras consideraciones sofisticadas
en una forma legalmente vinculante y duradera, pero flexible.

16 Diez-Picazo, L., Experiencias juridicas y teoria del Derecho, 3. ed., Ariel, Barcelona, 1999.
p. 297.

17 En este sentido, es interesante el siguiente documento que muestra la propuesta que McCarthy
junto a otros colegas realizaron en 1955 para el proyecto de investigacion de verano de Dartmouth
sobre inteligencia artificial, MCCARTHY, J. Dartmouth College; MiNsky, M. L. Harvard University;
RoOCHESTER, N. I.B.M. Corporation; SHANNON, C.E. Bell Telephone Laboratories, A Proposal For
The Dartmouth Summer Research Project On Artificial Intelligence, 31 de agosto de 1955 [fecha de
consulta: 1 de junio de 2022]. Disponible en https://www.open.edu/openlearn/pluginfile.php/623615/
mod_resource/content/1/m366_1_dartmouth.pdf. Para mayor profundidad en los origenes mas
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parece que la definid afios mas tarde como «la ciencia e ingenio de hacer
maquinas inteligentes, especialmente programas de computo inteligentes!'sy,
aunque también dijo que si tuviera que rebautizarla la llamaria «inteligencia
computacional». En cualquier caso, no parece que exista un concepto univer-
sal de TA, como tampoco resulta facil definir lo que sea inteligencia'’, pues
incluso hoy se habla de inteligencias multiples*. Con todo, si parece que hay
cierto consenso en destacar que se trata de la rama cientifica, concretamente
de la informatica, que procura imitar las diversas capacidades del cerebro
humano a través de determinadas secuencias de instrucciones o modelos, esto
es, algoritmos?!, que especifican las diferentes acciones que debe ejecutar el
computador para resolver un determinado problema o problemas??. De forma
mas precisa, la doctrina habla que se trata de una expresion paraguas, pues
engloba varias tecnologias.

La historia y evolucion de la IA no ha sido ni lineal ni exponencial de forma
continuada, sino que ha habido, desde mediados del pasado siglo hasta ahora,

remotos y su evolucion hasta hoy, véase SANCHO CapPRrINI, E., «Breve historia de la Inteligencia
Artificial», 22 de septiembre de 2021 [fecha de consulta: 24 de junio de 2022]. Disponible en: http://
www.cs.us.es/~fsancho/?e=221

8 ALANDETE. D., «John McCarthy, el arranque de la inteligencia artificial», 27 de octubre
2011 [fecha de consulta: 8 de junio de 2022]. Disponible en: https://elpais.com/diario/2011/10/27/
necrologicas/1319666402_850215.html#:~:text=Se%20licenci%C3%B3%20en%20
matem%C3%A 1ticas%20en,para%?20desarrollar%201a%?20inteligencia%?20artificial

¥ Con todo, el diccionario de la RAE tiene ocho acepciones de este término, y solo cuatro
aplicables a lo que ahora tratamos:

«1. f. Capacidad de entender o comprender.

2. f. Capacidad de resolver problemas.

3. f. Conocimiento, comprension, acto de entender

5. f. Habilidad, destreza y experiencia.

Por su parte, en la doctrina, véase OrROzco GONZALEZ, M., «Inteligencia artificial y robdtica.
Propuestas para la configuracion de un estatuto juridico», Revista Aranzadi Doctrinal, nim. 8/2021,
p- 4, quien manifiesta que «La inteligencia es la facultad de la mente para aprender, entender, valorar
y adquirir una concepcion de la realidad —de un contexto y un criterio— relativo a una persona,
un grupo o una situacion, y tomar una o varias decisiones consecuentes. Permite recoger, analizar
y procesar informacion para elegir la mejor opcion frente a un problema o situaciéon compleja.
Por tanto, la inteligencia permite llevar a cabo procesos complejos de captacion de datos, analisis,
valoracion y decision sobre la base de una informacion procesada y, en consecuencia, constituye en
si misma un conjunto de procesos complejos de recogida, tratamiento, analisis, valoracion en base
a criterios donde consciencia, ética, razon y voluntad intervienen secuencialmente. Tal conjunto de
procesos debe guiarse por unos principios/mandatos, en base a unos valores/criterios y con unos fines/
objetivos ética y legalmente establecidos previamente y asumidos por el conjunto de la sociedad».

20 Cfr. GARDNER, H. E., Intelligence Rreframed. Multiple Intelligences for the 21St Century,
Basic Books, New York, 1999.

2l Para profundizar en el origen, concepto y tipos de algoritmos, véase https://definicion.de/
algoritmo/; MARKER, G., «;Qué es un algoritmo? Caracteristicas y tipos», [fecha de consulta: 24 de
junio de 2022]. Disponible en: https://www.tecnologia-informatica.com/algoritmo-definicion/

22 En este sentido y para ahondar en el origen de la IA, véase SANCHO CAPRINI, F., «Breve
historia...», op. cit; NAvAS NAvARRO, M., «Derecho e Inteligencia artificial desde el disefio», en
Navas Navarro, M. (dir.), Inteligencia artificial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 23-26; DoLz
Laco, M.J., «Una aproximacion juridica a la Inteligencia Artificial (1)», Diario La Ley, nim. 10096,
23 de junio de 2022, pp. 15y ss.
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determinados momentos historicos donde no se han producido avances y otros
como el actual, en cambio, en que estos son sorprendentes. En esta etapa son
de destacar importantes subramas o subareas de la IA, como son el aprendizaje
automatico (machine learning) y el aprendizaje profundo (deep learning) que
con el uso de redes neuronales estan desde principio de este milenio revolucio-
nando la TA%.

El aprendizaje automatico implica la utilizacion de algoritmos que permiten
a los computadores aprender por si mismos examinando datos y realizando
tareas basadas en ejemplos, en lugar de basarse en la programacion explicita
por un ser humano. Una consecuencia de la [A fue el aprendizaje automatico,
donde el ordenador extrae conocimiento a través de experiencia supervisada.
Esto conlleva la necesidad de un operador humano que ayude a la maquina a
aprender proporciondndole cientos o miles de ejemplos de formacion y corri-
giendo manualmente sus errores.

El aprendizaje profundo se basa en teorias acerca de como funciona el ce-
rebro humano. El programa esta constituido por capas anidadas de nodos in-
terconectados. Después de cada nueva experiencia, aprende reacomodando las
conexiones entre los nodos. A diferencia de lo que ocurre con el aprendizaje
automatico, el aprendizaje profundo estd menos sometido a supervision. Impli-
ca, por ejemplo, la creacion de redes neuronales a gran escala que permiten que
el ordenador aprenda y «piense» por si mismo sin necesidad de intervencion
humana directa®.

El aprendizaje automatico y el aprendizaje profundo son, pues, dos subcon-
juntos de la IA o, dicho de otro modo, el aprendizaje profundo es un subcampo
del aprendizaje automatico, y este un subcampo de la [A. En los ultimos afios,
con el desarrollo de nuevas técnicas y hardware de redes neuronales, la IA en
palabras de la OMPI, generalmente se percibe como un sindénimo de «aprendi-
zaje automatico supervisado profundo»®.

2 Cfr. ABELIUK, A. y GUTIERREZ, C., «Historia y evolucion de la inteligencia artificial», Revista
Bits de Ciencia, 2021, pp. 14-21.

2 En este sentido se expresa BANAFA, A., «;Qué es el aprendizaje profundo?», de 7 de agosto
de 2016 [fecha de consulta: 22 de junio de 2022]. Disponible en: https://www.bbvaopenmind.com/
tecnologia/mundo-digital/que-es-el-aprendijaze-profundo/

% Véase, ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI), «Preguntas
frecuentes: IA y politicas de PI», [fecha de consulta: 1 de julio de 2022]. Disponible en: https:/www.
wipo.int/about-ip/es/artificial_intelligence/faq. Para una explicacion mas exhaustiva en cuanto a la
diferencia entre ambas, véase por todos en la doctrina a BARRIO ANDRES, M., Manual de Derecho
Digital, Tirant Lo Blanch, Valencia 2020, pp. 59-63; y a https://www.kashishipr.com/blog/who-owns-
the-ip-rights-in-ai-created-works/ [fecha de consulta: 2 de julio de 2022].
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La IA ha sido objeto de estudio en documentos variados tanto por organismos
de la Union Europea? (UE), como de fuera de sus fronteras®”. Dentro de la UE,
el documento mas reciente que nos consta en el momento de escribir estas lineas
es el Informe del Parlamento Europeo, presentado por su Comité Especial sobre
IA en la Era Digital (AIDA), titulado «La inteligencia artificial en la era digital»,
documento A9 0088/2022, de 5 de abril de 2022%.

En lo que ahora interesa, el Informe mencionado recuerda que la IA para con-
seguir objetivos especificos esta basada en programas informaticos, software, que
utilizan modelos de probabilidades y algoritmos predictivos. Asimismo, manifiesta
que la expresion TA es genérica y engloba diversas tecnologias y enfoques® por
lo que considera que es mds apropiado hablar de «sistemas de [A». Asi bajo la
expresion «sistemas de IA» quedan comprendidos cualesquiera sistemas automa-
tizados que, a menudo, solo tienen en comun estar guiados por un conjunto deter-
minado de objetivos definidos por el ser humano, pero cada uno presenta distintos

2 Sin pretension de exhaustividad, entre tales documentos se encuentran: la Propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo, de 21 de abril de 2021, por el que se establecen
normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y se modifican determinados actos
legislativos de la Union [Com (2021) 0206]; Resoluciones del Parlamento Europeo, entre las que
destacan dos de 20 de octubre de 2020: una con recomendaciones destinadas a la Comision sobre
un régimen de responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial, otra sobre los derechos
de propiedad intelectual para el desarrollo de tecnologias relativas a la inteligencia artificial. Otros
documentos proceden de la Comision Europea, tales como la Comunicacion de la Comision, de 25
de abril de 2018, titulada «Inteligencia artificial para Europa» [Com (2018) 0237]; la Comunicacion
de la Comision, de 7 de diciembre de 2018, llamada «Plan Coordinado sobre Inteligencia artificial»
[Com (2018) 0795]; la Comunicacion de la Comision, de 8 de abril de 2019, denominada «Generar
confianza en la inteligencia artificial centrada en el ser humano» [Com (2019) 0168]; un Libro Blanco
de la Comision, de 19 de febrero de 2020, titulado «Inteligencia artificial —un enfoque europeo
orientado a la excelencia y la confianza»— [Com (2020) 0065]; el estudio de la Comision, de 28
de julio de 2020, llamado «European entreprise survey on the use of tecnologies base don artificial
intelligence»; el Informe de la Comision al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Econdmico
y Social Europeo, de 19 de febrero de 2019, sobre las implicaciones en materia de seguridad y
responsabilidad de la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la robética [Com (2020) 0064].
Otros documentos emanan del Grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial, como son
dos Informes de 8 de abril de 2019 titulados «Directrices éticas para una IA fiable» y «Una definicion
de la inteligencia artificial; principales capacidades y disciplinasy.

27 Asi destacan: la Recomendacion sobre inteligencia artificial de la ORGANIZACION PARA La
COOPERACION Y DESARROLLO Economicos (OCDE), de 22 de mayo de 2019; la CUMBRE MUNDIAL
DE LA PLATAFORMA PARA EL DIALOGO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, celebrada en 2018 y titulada
«Al for good» (véanse mas documentos de las naciones unidas sobre IA en https://www.itu.int/es/
mediacentre/backgrounders/Pages/artificial-intelligence-for-good.aspx

% Fue presentado por su Comité Especial sobre Inteligencia Artificial en la Era Digital (AIDA)
y el 5 de mayo fue aprobado por el Parlamento Europeo. Un breve repaso de su contenido puede
verse en ESTEBAN, A. y ANDONI EGuiLuz, J., «El parlamento europeo aprueba el Informe del Comité
Especial en Inteligencia artificial en la Era Digital», de 17 de mayo de 2022 [fecha de consulta: 10 de
julio de 2022]. Disponible en: https://www.cuatrecasas.com/es/spain/articulo/europa-nuevos-pasos-
en-ia-aprobacion-del-informe-sobre-ia-en-la-era-digital

2 Sobre los diversos enfoques, véase de forma sintética a FERNANDEZ PEREZ, N., «La inteligencia
artificial como motor de progreso: el dificil equilibrio entre los derechos de propiedad intelectual y la
privacidad (1)», La Ley mercantil, nim. 85, noviembre 2021, p. 7; de forma mas amplia a SANCHEZ
GARCiA, L., El inventor artificial, Thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2020, pp. 39-45.
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grados de autonomia en sus acciones, predicciones, recomendaciones o toma de
decisiones basadas en los datos disponibles.

En el mismo Informe del Parlamento Europeo se sefiala la diferencia signifi-
cativa que existe entre lo que llama inteligencia simbdlica, que es el enfoque de la
IA entre los afios 50 y los afios noventa del siglo pasado, y la IA basada en datos
y aprendizaje automatico, que es la que predomina desde el inicio de este milenio.
En la primera, la simbdlica, se codificaban conocimientos y experiencias de los
expertos en un conjunto de reglas que luego ejecutaba la maquina. En la segunda,
los procesos de aprendizaje automatizados de algoritmos basados en el procesa-
miento de grandes cantidades de datos, la capacidad de reunir datos de multiples
fuentes diversas y de elaborar representaciones complejas de un entorno dado, y
la determinacion de patrones convirtieron a los sistemas de A, en sistemas mas
complejos autonomos y opacos®.

Con todo, nos advierte que al contrario de lo que sugiere su nombre los siste-
mas de TA carecen de «inteligencia» en el sentido humano del término?'.

Suelen realizarse variadas clasificaciones de los sistemas de [A, quizas la mas
conocida sea la que distingue entre una IA débil o estrecha y una IA fuerte o gene-
ral. En este sentido, de forma sencilla, la OMPI, partiendo de que los sistemas de
IA son maquinas que pueden mejorar la realizacion de una tarea que habitualmente
realiza un ser humano con intervencion humana limitada o inexistente, destaca
que la IA débil son tecnologias y aplicaciones disefiadas para llevar a cabo tareas
unicas o concretas, mientras que la [A general seria la que podria asumir cualquier
actividad intelectual de forma satisfactoria, esto es, la hipotética capacidad de una
maquina de superar con creces los limites del cerebro humano?.

BARRIO ANDRES destaca que hasta la fecha todas las aplicaciones de 1A se ca-
lifican como débiles porque tienen aplicaciones limitadas. «Pueden adoptar deci-
siones y resolver problemas en areas muy concretas. La [A débil es una realidad
muy extendida hoy en dia: Alexa, Cortana, Siri, Google translate o los programas
que juegan al ajedrez, todos ellos son una [A débil, y llevan un tiempo presente
entre nosotros. Estas herramientas pueden jugar al ajedrez o conducir un coche,
pero nada mas. El software puede funcionar como si fuera humanamente inteli-
gente para una tarea especifica. Deep Blue, el superordenador de ajedrez de fama
mundial por derrotar a Kasparov en 1997, por ejemplo, gand contra los mejores
ajedrecistas del mundo sin realmente «entender» el juego o tener ninguna intuicion

30 Cfr. PARLAMENTO EUROPEO, Informe sobre la inteligencia artificial, A9-0088/2022, p. 13.

31 Cfr. PARLAMENTO EUROPEO, Informe sobre la inteligencia artificial, A9-0088/2022, p. 14.Véase en
la doctrina, ETXEBARRIA ECENARRO, V., «Qué es y qué no es inteligencia artificial», The Conversation,
16 agosto 2022 [fecha de consulta: 17 de agosto de 2022]. Disponible en https://theconversation.com/
que-es-y-que-no-es-inteligencia-artificial-187786

32 Cfr. ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI), «Preguntas
frecuentes...», op. cit. Para mayor detalle, aunque refiriéndose a tres clases, pues a las ya mencionadas
afiaden la superinteligencia, véase FERNANDEZ PEREZ, N., «La inteligencia artificial como motor de
progreso...», op. cit, pp. 7y 8.
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real. Solo a través de la potencia de calculo (fuerza bruta) se habia simulado una
«inteligencia» superior a la de los seres humanos en un determinado ambito. En
cambio, no habria sido posible mantener una conversacién con Deep Blue sobre
politica o cocina®».

En el momento o era presente, RAVID- YANISKY y L1U3 consideran que son ochos
las caracteristicas cruciales que presentan los sistemas de IA que la distinguen del
software tradicional. Tales caracteristicas son: (1) creativos, (2) impredecibles, (3)
independientes y autonomos, (4) racionales, (5) en evolucion, (6) capaces de re-
copilar y comunicar datos, (7) eficientes y precisos y (8) capaces de elegir entre
varias opciones. STRAUS, en cambio, cuestiona tales caracteristicas®

2. Lainteligencia artificial ahora y en el futuro proximo

Partiendo de lo manifestado por AIDA y la literatura cientifica al respecto es in-
dudable que la A esta ahora en una fase exponencial de crecimiento, donde las gran-
des empresas tecnologicas y no tecnologicas se estan implicando en invertir en ella,
aunque no parece que la llamada IA general, que consistiria en hacer todas las tareas
que hace un ser humano, se haya conseguido o se vaya a conseguir en breve*®. Ahora
bien, en linea con el crecimiento exponencial manifestado, si que existen sistemas de
IA que se van acercando, como ocurre con GATOY, pero todo el posible potencial de
la TA atn no se ha alcanzado y todavia hay aspectos que solo son ciencia ficcion®.

Ciertamente, la comunidad cientifica experta en IA considera que todavia hay
muchas cosas que las maquinas o computadoras no pueden hacer, como, por ejem-
plo, comprender los matices del lenguaje, el razonamiento de sentido comun y
aprender una nueva habilidad a partir de uno o dos ejemplos. El sistema de 1A de-
bera dominar tareas como estas si quiere acercarse a la inteligencia multifacética,

3 BARRIO ANDRES, M., Manual de Derecho Digital, op. cit., p. 58.

3 Yanisky-Ravip, S. y Liu, X., «When artificial intelligence systems produce inventions: the
3% era and an alternative model for Patent Law», Cardozo Law Review, vol. 39 (2018), pp. 2224 y
ss. [fecha de consulta: 9 de julio de 2022]. Disponible en: http://cardozolawreview.com/wp-content/
uploads/2018/08/RAVID.LIU_.39.6.5-1.pdf

3 StRAUS, J., «Will Artificial Intelligence Change some Patent Law Paradigms?...», op. cit., pp. 29 y ss.
Véase también, también Kim, D., ALBER, M., WAl KWOK, M., MITROVIC, J., RAMIREZ-ATENCIA, C., RODRIGUEZ
PEREZ, J. A. y ZILLE, H., «Clarifying Assumptions About Artificial Intelligence Before Revolutionising Patent
Lawy, Journal of European and International IP Law, 4/2022, v. 71, abril 2022, pp. 295.

3 En este sentido, cuestionando que Gato implique realmente haber conseguido ser una TA
generalista, véase HEIKKILA, M., «El nuevo modelo de IA de DeepMind busca a cercarse a la
inteligencia humanay, de 7 de junio de 2022 [fecha de consulta: 22 de junio de 2022]. Disponible en:
https://www.technologyreview.es/s/14247/el-nuevo-modelo-de-ia-de-deepmind-busca-acercarse-la-
inteligencia-humana

37 Véase lo expresado sobre GaTo en el epigrafe 1.

3 En el mismo sentido, véase GROBERMAN, R., «How Al Will Redefine the Way we think about
Ownership. The Current State of Artificial Intelligence within United States Intellectual Property Law &
Recommendations for the Futurey, 29 de abril de 2020 [fecha de consulta: 29 de mayo de 2022]. Disponible
en: https://medium.com/swlh/how-ai-will-redefine-the-way-we-think-about-ownership-e082 1 c6b2{30
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adaptable y creativa de los humanos®. El Informe de AIDA mencionado, por su
parte, pone de manifiesto que hay sistemas de IA que aun estdn en fase de desa-
rrollo, y otros que son solo conceptos especulativos que podran o no existir en el
futuro. De modo que conceptos como IA general, superinteligencia artificial y la
singularidad que podrian hacer que la inteligencia de las maquinas superase a la
inteligencia humana en numerosos ambitos, son atiin conceptos hipotéticos, siendo
muchas las dudas de que pueda llegar a conseguirse con nuestras tecnologias y
nuestras leyes cientificas*. Con todo, no falta quien vaticina que es previsible una
singularidad creativa en la que los ordenadores superen a los inventores humanos
como fuente principal de nuevos inventos*. Tampoco faltan quienes afirman que
el mundo solo tendra que esperar y ver como las jurisdicciones integran las obras
generadas por IA en sus sistemas legales con el tiempo*.

Sin embargo, en este trabajo en concreto lo que especificamente nos interesa des-
tacar es que una buena parte de la doctrina® y algun tribunal* sostienen que ya no es
ciencia ficcion que los sistemas de IA, sin intervencion humana o sin intervencion
humana relevante, puedan generar por si mismos «inventosy, soluciones técnicas a
problemas técnicos, aunque no faltan tampoco quienes lo cuestionan®. Al hilo de esto,
otro aspecto crucial es si tales inventos pueden o deben ser protegidos v, de serlos, si el
sistema de patentes es el adecuado. Y es que a medida que la tecnologia ha continuado
su avance incesante, la IA ha evolucionado desde una mera herramienta que facilita la

3 Cfr. https://www.wired.com/story/guide-artificial-intelligence/; ETXEBARRIA ECENARRO, V.,
«Qué es y qué no es inteligencia artificialy, The Conversation, 16 agosto 2022 [fecha de consulta:
17 de agosto de 2022]. Disponible en: https://theconversation.com/que-es-y-que-no-es-inteligencia-
artificial-187786

40 Cfr. PARLAMENTO EUROPEO, «Informe...», op. cit., pp. 13y 14.

4 Cfr. ABBotT, R., «I Think, Therefore I Invent: Creative Computers and the Future of
Patent Law», Boston University Law Review, vol. 57, num. 4, 2016, pp. 1079-1127, [fecha de
consulta: 12 de julio de 2022]. Disponible en: https://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=3522&context=bclr

42 Cfr. https://www.kashishipr.com/

4 Véase ABBOTT, R., «I Think, Therefore I Invent...», op. cit, pp. 1079 y ss.; YANISKY-RAVID,
S. y Ly, X., «When artificial intelligence ...», op. cit, p. 2220; SANCHEZ GARCIA, L., El inventor
artificial ... op. cit, pp. 21 y ss.

4 Véase infra epigrafe IV, 2 las resoluciones de los tribunales australianos sobre DABUS.

4 Cfr. STRAUS, J., «Will Artificial Intelligence Change some...?», op. cit, pp. 15-56, quien en la
p—17 expresamente manifiesta que los expertos y cientificos sostienen «caution that characteristics
such as ‘autonomous’, ‘unpredictable’ and ‘self-learning’ are ‘based on an overvaluation of the actual
capabilities of even the most advanced robots, a superficial understanding of unpredictability and self-
learning capacities [...], a robot perception distorted by Science-Fiction and a few recent sensational
press announcements»; K, D., ALBER, M., WAT Kwok, M., MITROVIC, J., RAMIREZ-ATENCIA, C,
RoDRIGUEZ PEREZ, JA. y ZILLE, H., «Clarifying Assumptions About Artificial Intelligence...»,
op. cit, 2022., pp. 295. Por su parte, CLIFFORD, R. D. «Intellectual Property in the era of creative
computer program: Wil the ture creator please stand up?», Tulane Law Review, 71, 1997, pp. 1675-
1703, en p. 1703 concluye: «This policy preventing protection for works generated by creative
computer programs will be appropriate until computers are endowed with a consciousness that
makes evaluation of «personhood» for computers mandatory. Once, and if, this consciousness occurs,
the fundamental changes required in intellectual property law will be insignificant in compared to
the changes required in society at large». Disponible en: https://scholarship.law.umassd.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1077&context=fac_pubs
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creacion de resultados innovadores hasta la creacion por si misma de tales resultados o
en vias de hacerlo en unos afios. Como nos recuerda STASA*, si en 1950, Alan Turing,
padre de la informatica, planted la pregunta: «;pueden pensar las maquinas?», en este
momento es preciso preguntar: ;jpueden las maquinas inventar?»

III. EL FUNDAMENTO DEL DERECHO DE PATENTES
Y SUS POSTULADOS BASICOS

1. Fundamento

El sistema de patentes tiene por finalidad promover la innovacion, esto es, conse-
guir que aumente el conjunto de nuevos conocimientos tecnoldgicos en beneficio de
todos, y existe en tanto en cuanto haya competencia en el mercado?’. Esta finalidad
la consigue de dos formas. Una, otorgando a los inventores, o la mayoria de las veces
a sus empleadores, un monopolio de explotacion temporal sobre la invencion, per-
mitiéndole asi recuperar la inversion que para llegar a un resultado patentable han
tenido que realizar en actividades de I+D. Otra, exigiendo al tiempo que otorga la
patente que se haga publica la descripcion del invento, consiguiendo de esta manera
que aumente el conjunto de conocimientos técnicos que posee la comunidad. Ha sido
una constante en la doctrina mayoritaria sostener que, si no existiera el acicate de las
patentes, seria dificil que se invirtiera por las empresas en [+D, o al menos que se
hiciera en las proporciones en las que con la expectativa de este monopolio temporal
de explotacion se hace*®. La rentabilidad de las inversiones constituye la motivacion
subyacente a la investigacion y el desarrollo en las empresas. En este sentido Ga-

4 StaAsA, B. C., «Should Al Systems be eligible for patents?», de 21 de enero de 2022 [fecha de
consulta: 8 de julio de 2022]. Disponible en: https://www.brookskushman.com/insights/should-ai-
systems-be-eligible-for-patents/

47 La intima relacion entre el Derecho de la competencia y el de la propiedad industrial es
indiscutible, en este sentido cfr. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO. A. y BERCOVITZ ALVAREZ, R., Apuntes
de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial,
Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2019, p. 473, quien afirma: «el derecho de patentes sirve para
promover el progreso tecnoldgico e industrial dentro de un marco de libre competencia, y esa libre
competencia no es posible en el ambito tecnoldgico si no existiera el Derecho de Patentes»; GARCiA
VIDAL, A., en GARCIA VIDA, A. (dir.), Patentes farmacéuticas y Derecho de la Competencia, Thomson
Reuters Aranzadi, Navarra, 2015, p. 25. )

4 Véase por todos, BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO. A. y BERCOVITZ ALVAREZ, R., Apuntes de
Derecho Mercantil..., op .cit., p. 474 quienes sostienen:

«Si la patente no existiera, seria dificil que ningun empresario invirtiera en investigacion. La
razon es evidente. Si después de hacer gastos cuantiosos en investigacion se obtiene un invento, y
cualquier competidor puede copiarlo y explotarlo en el mercado, entonces no habria empresario que
estuviera interesado en hacer esa inversion en investigacion, porque al final su posicion en el mercado
seria peor que la del competidor que le copia.

El competidor que le copia no tiene que amortizar gastos de investigacion, por lo cual puede
ofrecer su producto mas barato. Por el contrario, quien ha tenido que financiar la investigacion tiene
que amortizar esos gastos, y si no tiene el derecho exclusivo de explotacion, tendria que vender el
producto mas caro que el competidor que no tuvo esos gastos.

Por lo tanto, sin el derecho exclusivo no se promueve la investigacion que da lugar a los inventos.
Pero, ademas, el hecho de que se otorgue el derecho exclusivo sirve para reglamentar e impulsar la
competencia...».
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LLEGO SANCHEZ manifiesta que en el momento actual «es dificil imaginar que una
empresa se plantee lanzar sus productos al mercado sin disponer de una adecuada
proteccion garantizada por patente, sobre todo cuando estan en juego costes de desa-
rrollo y niveles de inversion de puesta en marcha elevados...»®.

En suma, pues, la razén de ser del sistema de patentes es contribuir a fomentar
la innovacion, la transferencia y difusion de tecnologia, en interés de los invento-
res, los usuarios de las invenciones y el publico en general®.

Por decirlo de una forma mas grafica, siguiendo a BERCoVITZ?, el sistema de
patentes esta concebido como una especie de quid pro quo entre la Oficina de Pa-
tentes y el inventor o, en la mayor parte de los casos, entre la Oficina de Patentes
y el empleador del inventor, por virtud del cual este pone en su conocimiento el
invento obtenido y aquella le concede una patente, esto es, un derecho exclusivo,
durante un plazo determinado, 20 afios en la mayor parte de los paises. La patente
otorga a su titular el derecho a impedir que cualquier tercero que no cuente con su
consentimiento explote por medios comerciales el invento protegido en el territo-
rio en el que le ha sido concedida.

De la importancia que reviste proteger la propiedad industrial se deja por pri-
mera vez constancia en el CUP del que forman parte a junio de 2022, 179 Esta-

Pero también es un clamor entre los cientificos, en este sentido, véase por todos, CINCO
Dias, «Robert Langer: “Sin patentes no habria inversion en ciencia”», 8 de agosto de 2022,
disponibles en https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/04/fortunas/1659600631_178416.
html?sma=newsletter_cincodias_diaria_manana20220808m (visitado el 8 de agosto de 2022).

4 GALLEGO SANCHEZ, E., «La patentabilidad de la inteligencia artificial...», op. cit., p. 10.

30 Cfr. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf

51 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. y BERCOVITZ ALVAREZ, R., Apuntes de Derecho Mercantil...,
op. cit., pp. 474 y 475, quienes manifiestan:

«Gracias a esa especie de pacto, las dos partes consiguen lo que les interesa. El inventor consigue
tener un derecho exclusivo de explotacion. Si el Estado no le otorgara ese derecho exclusivo de
explotacion, cualquiera podria copiar su invento y explotarlo. Y el Estado obtiene el conocimiento y
la descripcion del invento, lo cual le permite hacerlo publico con dos consecuencias fundamentales:
en primer lugar, que quienes estan investigando en ese sector conozcan el invento y puedan tenerlo
en cuenta para seguir desarrollando sus investigaciones, o bien dejar de investigar algo que ya ha sido
inventado; y en segundo término, la descripcion permitira, una vez terminado el plazo de duracion
del derecho exclusivo, que cualquier interesado pueda poner en explotacion el invento.

Obsérvese, ademas, que el otorgamiento del derecho exclusivo sélo tiene valor econémico para
quien obtiene la patente, si realmente explota la invencion bien personalmente, bien cediendo a un
tercero el derecho de explotacion. Es decir, que el otorgamiento de la patente impulsa al titular de la
misma a explotar el invento directamente o a través de terceros, puesto que sélo de esa manera puede
obtener un beneficio econémico del derecho que se le concede.

Este planteamiento tiene, por lo demas, sentido solamente dentro de un sistema de libre
competencia. En efecto, al otorgarle un derecho exclusivo de explotacion, se pone al titular de la
patente en una posicion privilegiada dentro del mercado, puesto que nadie puede competir con él
explotando la misma invencion mientras dura la patente.

Pero, por otra parte, el otorgamiento de las patentes sirve para regular la competencia en el campo
tecnoldgicoy.
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dos™. Esta relevancia también se recoge en el ADPIC del que forman parte, a junio
de 2022, 164 Estados> y cuyo articulo 7 dispone:

«La proteccion y la observancia de los derechos de propiedad intelectual
deberan contribuir a la promocion de la innovacion tecnologica y a la trans-
ferencia y difusion de la tecnologia, en beneficio reciproco de los productores
y de los usuarios de conocimientos tecnologicos y de modo que favorezcan el
bienestar social y economico y el equilibrio de derechos y obligaciones.»

En consecuencia, al otorgar las patentes un derecho exclusivo, constituyen un
incentivo para el inventor al que se le reconoce su creatividad y se le otorga a él, o la
mayor parte de las veces a su empleador®, la posibilidad de obtener una recompensa
econdmica de su explotacion exclusiva. Tales incentivos impulsan la innovacion, y
esta, a su vez, contribuye a mejorar la calidad de vida, permitiendo incrementar el
conjunto de conocimientos técnicos que posee la comunidad. Y es que, a cambio de
gozar de un derecho exclusivo, el inventor o empleador debe divulgar debidamente
al publico la invencion patentada, a fin de que cualquier tercero pueda acceder al
conocimiento de esta, lo que propiciara la aparicion de nuevas innovaciones™.

2. Postulados basicos

Al margen de algunas diferencias que pueden existir en las distintas leyes de
patentes estatales, estamos ante una normativa en la que existe una cierta unifor-
midad auspiciada por los organismos internacionales, como la OMPI o la OMC,
por lo que los postulados basicos del sistema de patentes, a los efectos que ahora
interesan, pivotan sobre los siguientes aspectos: lo que puede y no puede ser objeto
de patente; quien sea el inventor y el titular de la patentes; los requisitos de paten-
tabilidad del invento; y la suficiencia de la descripcion del invento®®.

Asi, con respecto a lo que puede y no puede ser objeto de patente, solo los
inventos pueden ser patentables. La mayoria de las leyes de patentes no definen
el invento, pero de su contexto se extrae que invento es «una regla ideada para
permitir la obtencion de un resultado determinado de caracter técnico, que puede
referirse tanto al procedimiento como al objeto resultante®’». Sin embargo, algunas

2 Cfr. https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/paris.pdf

53 Cfr. https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/org6_s.htm

3 Esto es asi porque el mayor porcentaje de inventos son realizadas en el marco de una
relacion de empleo o de servicios, y siendo esto asi tales inventos pertenecen o son asumibles por el
empleador, véase ESTUPINAN CACERES, R., «Luces y sombras en la reciente regulacion espafiola de
las “invenciones realizadas en el marco de una relacion de empleo o de servicios”, La Ley mercantil,
num. 18 (octubre), 2015, pp. 1 y ss.

55 Cfr. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf (visitado el 2 de agosto
de 2022) en la OMPI figura en lengua inglesa.

6 StrAUS, J., «Will Artificial Intelligence Change Some Patent Law Paradigms...?», op. cit. p.
28, llama a estos postulados «Patent Law Paradigms».

37 En este sentido véase GALLEGO SANCHEZ, E., «La patentabilidad de...», op. cit., p. 4.
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legislaciones de patentes si definen la invencion, es el caso de la Ley de patentes de
la Republica Popular China®®, cuyo articulo 2 dispone que, «/nvention means any
new technical solution proposed for a product, a process or the improvement the-
reof»>. Ahora bien, no todos los inventos que entren dentro de la definicion pueden
ser patentables. Hay excepciones a la patentabilidad por motivos éticos, morales o
por contrariar el orden publico, de ahi que las distintas leyes y convenios se ocupan
de determinar qué se puede patentar y qué no se puede patentar, excluyendo de la
patentabilidad, las leyes de la naturaleza, los métodos matematicos, el software,
etc., (articulo 27 del ADPIC; articulos 52 y 53 CPE,; articulos 4 y 5 LP).

Con respecto al inventor, esto es, la persona que obtiene la indicada regla es
preciso diferenciar entre este, que es al que, de forma directa o indirecta, las nor-
mativas exigen que sean personas naturales, es decir, seres humanos (articulo 60.1
CPE®! y articulo 10.1 LP%); y el titular de la solicitud de patente y de la propia
patente, que puede ser tanto una persona natural como juridica (articulo 58 CPE®
y articulos 15 y ss LP%).

Igualmente impone la normativa el derecho a que se reconozca al inventor en la
solicitud de patente (articulo 4 ter CUP, articulo 62 CPE), figurando en la misma
con tal condicion [articulo 81 CPE; articulo 4.1 v) del Tratado de Cooperacion
en materia de Patentes —PCT, siglas en lengua inglesa®—; articulo 25.1 LP; y
articulo 2.1e) del Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecucion de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes]. Este
ultimo precepto referenciado dispone:

«1. La instancia por la que se solicita la patente, que se formalizard en un
modelo oficial, debera dirigirse al director de la Oficina Espariola de Patentes y
Marcas y contener los siguientes datos:

8 Ley de 12 marzo de 1984, en su version vigente disponible en https://wipolex.wipo.int/es/
text/585084 (visitado el 2 de julio de 2022).

% Cft. Nota anterior.

% El ADPIC exige a los paises miembros que otorguen patentes para todas las invenciones, ya
sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnologia sin discriminacion,
siempre que cumpla los requisitos de patentabilidad.

1 «l. El derecho a la patente europea pertenece al inventor o a sus causahabientes. Si el inventor
es un empleado, el derecho a la patente europea se determinara de acuerdo con la legislacion del
Estado en cuyo territorio el empleado ejerza su actividad principal; si no puede determinarse el
Estado en cuyo territorio ejerce esa actividad principal, la legislacion aplicable sera la del Estado
en cuyo territorio se encuentre el establecimiento del empresario del que dependa el empleadoy.

2 «El derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes...».

8 El art. 60.1 CPE establece: «Cualquier persona natural o juridica y cualquier sociedad
asimilada a una persona juridica, en virtud de la legislacion que le sea aplicable, podra solicitar
una patente europeay.

64 Que tratan de las invenciones obtenidas en el marco de una relacion de empleo o de servicio,
pues en estas el derecho a la patente pertenece o es asumible por el empleador, ptblico o privado y,
que, por tanto, puede ser persona fisica o juridica.

6 El PCT fue firmado en Washington en 1970. De este Tratado forman parte hoy 156 Estados,
véase https://wipolex.wipo.int/es/treaties/ShowResults?search_what=Cé&treaty_id=6 (visitado el 2
de agosto de 2022).
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e) La designacion del inventor o inventores, con indicacion de su nombre y
apellido o apellidos; en el supuesto de que el solicitante no fuera el inventor o el
unico inventor, se indicard como ha adquirido el derecho a la patente en relacion
con cada uno de los inventores.

En relacidon con los requisitos de patentabilidad de los inventos, estos son: no-
vedad, actividad inventiva y susceptibilidad de aplicacion industrial (articulo 27.1
ADPIC,; articulos 52 y 54-57 CPE; articulos 4 y 6-9 LP). Como es sabido, la novedad
se determina en funcion del estado de la técnica a nivel mundial; el invento cubrira
este requisito si con anterioridad a la presentacion de la solicitud no esta compren-
dido en el estado de la técnica correspondiente. El requisito de la actividad inventiva
viene exigido a fin de no otorgar un derecho exclusivo a aquello que cualquier ex-
perto en la materia habria conseguido sin mayor esfuerzo, de ahi que se supera si el
invento en cuestion no resulta evidente, esto es, obvio para un experto en la materia
correspondiente. La expresion relativa al experto en la materia hace referencia a un
estandar ficticio que usan las leyes para evaluar la evidencia o no del invento. El
requisito de la susceptibilidad de aplicacion industrial queda cubierto si tal invento
puede ser reproducido, esto es, tiene utilidad®®. Ahora bien, en el procedimiento es
necesario, ademas, a fin de que la oficina en cuestidén pueda conceder la patente, que
la invencion esté suficientemente descrita para que un experto en la materia pueda
ejecutarla (articulo 29.1 ADPIC; articulo 83 CPE; articulo 27.1 LP).

Estos son los postulados basicos del sistema de patentes. Veamos a continua-
cion cuales son los desafios que los inventos generados por IA plantean a este
sistema y a sus postulados.

IV. DESAFIOS QUE PRESENTA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
AL SISTEMA DE PATENTES Y SUABORDAJE POR OFICINAS
DE PATENTES, TRIBUNALES Y ACADEMICOS

1. Relacion de los principales desafios
Varios son los retos o desafios que presentan al sistema de patentes la [A y asi

han sido puestos de manifiesto en diversos documentos®’ y por diferentes autores®,
pudiendo sintetizarse en los siguientes:

 Para un estudio en profundidad de estos requisitos de patentabilidad, véase BOTANA AGRA,
M., en Carlos Fernandez-Novoa, José Manuel Otero Lastres, Manuel Botana Agra, Manual de la
Propiedad Industrial, Marcial Pons, Madrid, 2017, 3.% ed., pp. 118 y ss.; BERcOVITZ RODRIGUEZ-
CANO, A. y BERCOVITZ ALVAREZ, R. Apuntes de Derecho Mercantil..., op. cit., pp. 479 y ss.

7 PARLAMENTO EUROPEO, «Resolucion del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, sobre
los derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de las tecnologias relativas a la inteligencia
artificialy (2020/2015(INI); WorLD EconoMic FORuUM —CENTER FOR THE FOURTH INDUSTRIAL
RevoLuTioN—, «White paper: Artificial Intelligence Collides with Patent Law», abril, 2018, pp.
1-24. Em ambos se plantean preguntas y posibles opciones.

% Véase por todos, FIRTH-BUTTERFIELD, K. y CHAE, Y., «Robot inventors are on the rise. But are
they welcomed by the patent system?», World Economic Forum, april 20, 2018 (fecha de consulta: 6
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a) La materia patentable o, lo que es lo mismo, los resultados que pueden ser
objeto de patente ;requiere algun cambio para promover la innovacion en IA?, en
la medida que los algoritmos o métodos matematicos como tales no pueden paten-
tarse, salvo que tengan un efecto técnico®.

b) Respecto a las invenciones generadas de forma autéonoma por IA, que es lo
que ahora interesa:

— (deben ser patentables estas invenciones?,
— ¢quién debe considerarse inventor?,

— ¢esnecesario modificar los requisitos de patentabilidad, sobre todo el de la
no evidencia para un experto en la materia, esto es, el de la evaluacion de
la actividad inventiva?,

— Ante estas invenciones, ;como debe ser interpretada la figura del experto
en la materia?,

— ¢como acreditar la suficiencia descriptiva del invento, si se produce el
efecto de caja negra’™?

Advirtamos que de considerar patentables tales invenciones las implicaciones o
consecuencias son muchas para el sistema de patentes y sus postulados. Y es que,
por ejemplo, tengamos en consideracion que lo que podria ser evidente para una
IA, con toda probabilidad no sera evidente para un humano en la medida que la IA
puede estar alimentada con todo el conocimiento existente sobre el tema. Con lo
que dependiendo de quién o qué sea el experto en la materia, la evidencia se incre-
mentara o rebajara, incluso llevado al limite, si es un sistema de [A el que examine
es probable que llegue el momento en que no pueda ser patentable ningtin invento.

¢) (Quién respondera si la IA infringe una patente? La repuesta implica abordar
todo lo concerniente al sistema de responsabilidad por dafios. En la UE estamos a
la espera de un Reglamento especifico sobre este concreto aspecto.

de julio de 2022). Disponible en: https://www.weforum.org/agenda/2018/04/robot-inventors-on-rise-
patent-system-US/. Por su parte, el WorRLD Economic Forum, «White paper. Artificial Intelligence
collides with Patent Lawy, april, 2018. Disponible en: https://www3.weforum.org/docs/WEF_48540_
WP_End_of Innovation_Protecting_Patent_Law.pdf (visitado el 6 de julio de 2022) manifiesta en p.
4 «...This white paper [...] explores four main patent law issues that will be impacted by Al: (1)
the patent subject-matter eligibility of Al technologies; (2) the patentability and inventorship of Al-
generated inventions; (3) liability for patent infringement by AlI; and (4) AIs role in the definition of
«a person of ordinary skill in the art» in the nonobviousness standard.

% En ese sentido, las Directrices de Examen de la EPO, de noviembre de 2019, incluyen un
apartado dedicado a invenciones relacionadas con la IA. En dicho apartado, la EPO asimila las
invenciones desarrolladas por IA a las invenciones implementadas por ordenador y, por tanto,
supeditando su patentabilidad al hecho de que se demuestre que, gracias al uso de IA, se obtiene un
resultado técnico que cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Ley.

0 Este efecto hace referencia a que no resulta a veces explicable como llego el sistema de IA a
tal resultado.
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Es facil observar como los desafios planteados son de gran calado y merecen
un profundo analisis que no podemos abordar con rigor en los estrechos mar-
genes del presente trabajo. En este, tal como avanzamos, afrontaremos exclu-
sivamente las cuestiones relacionadas en el apartado b), que representan todo
un reto para el sistema de patentes que hemos heredado. A fin de optimizar
este trabajo, expondremos primero cual es el estado de la cuestion por ahora
en oficinas de patentes y jurisdicciones de distintos Estados o regiones, a pro-
posito de las dos solicitudes de patentes presentadas en medio mundo por el
ingeniero Stephen Thaler en las que se indica como inventor a un sistema de 1A,
al que aquel denomina DABUS; posteriormente, lo que opina la doctrina sobre
la necesidad o no de abordar ya en las regulaciones las invenciones creadas por
sistemas de IA. Aunque con caracter previo haremos unas someras referencias
a la creatividad e inventiva.

La creatividad, segun el Diccionario de la Real Academia Espafiola, es la «fa-
cultad de crear», y crear es «producir algo nuevo». Por su parte, define inventiva
como la «capacidad y disposicion para inventar», e inventar como «hallar o des-
cubrir algo nuevo o no conocido». La creatividad e inventiva asi definida no esta
circunscrita expresamente a los seres humanos. Con todo, no cabe duda de que tal
capacidad la poseen y es propia de los seres humanos, y lo que hacen los algorit-
mos, las tecnologias de IA, es emularla. En este sentido, se dice que la creatividad
es la capacidad de generar nuevas y valiosas ideas o artefactos.

En el ambito de los derechos de autor —propiedad intelectual en la termi-
nologia espafiola— la creatividad y lo que implica, esto es, la originalidad,
aunque cabria predicarse de determinados sistemas de IA, lo cierto es que, en
el actual modelo, este solo puede ser una persona fisica, no una maquina o un
animal, aunque sean «creativos». Lo mismo ocurre, como hemos visto en el
epigrafe anterior, en el ambito de las patentes, donde los inventos se conciben
como creaciones de la mente o espiritu humano. En suma, lo que se deriva del
acervo normativo internacional, del espafiol y de las leyes de paises de nues-
tro entorno es que solo los seres humanos pueden crear e inventar. Con todo,
no faltan paises que regulan especificamente obras generadas por ordenador,
pero no considera autor al ordenador, sino a la persona humana que hizo po-
sible esta creacion.

Consecuentemente, nuestro marco normativo vigente parte de una visioén
exclusivamente antropomorfica de la creatividad o inventiva, es decir, de un
prisma centrado en el ser humano. Este prisma, por lo demas, es acorde con la
época en la que se asentaron las bases de nuestro sistema de propiedad inte-
lectual e industrial. En tal época, finales del siglo XIX, no habia necesidad de
caracterizar el proceso creativo e inventivo como algo que no fuera realizado
por personas naturales.

Asi, en el ambito de los derechos el autor y en EE. UU. son clasicos y emblema-
ticos dos casos judiciales: el del macaco —Naruto— que se hizo un selfie; y el de si
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el texto generado por un ordenador era protegible”. La resolucion judicial de ambos
reafirma lo que acabamos de sefialar: solo los humanos pueden crear o inventar.

En definitiva, la normativa y su interpretacion hasta ahora no permiten que sean
creadores o inventores los sistemas de A vy, siendo esto asi, si no se designa un
inventor humano, no cabe proteccion via sistema de patentes. Si se designa como
inventor a un humano para cubrir el tramite exigido en la normativa, aunque no
haya sido el inventor, se corre el riego de ser anulada la patente. Luego, tal cual esta
la normativa en materia de patentes, las alternativas para las invenciones generadas
por IA son: explotacion en secreto o caer en el dominio publico.

2. El tratamiento de las solicitudes de patentes a nombre de DABUS
por oficinas de patentes y tribunales. Especial consideracion
de la decision de la Federal Court of Australia, Commissioner
of Patents versus Thaler [2022]

Con independencia de que existan o no en este momento sistemas de IA que ge-
neren de forma auténoma invenciones que reiinan los requisitos de patentabilidad,
sin duda lo que parece practicamente incuestionable es que, si no lo han hecho, lo
haran mas pronto que tarde. No obstante, todo apunta a que ya existen, incluso hay
quien manifiesta que tales inventos se estan generando no desde ahora, sino desde
hace varias décadas pero que, ante el temor de ver rechazadas sus solicitudes de
patentes, son los propios titulares de los sistemas de A quienes figuran en tales
solicitudes como inventores, pese a no haber tenido participacion alguna en la
invencion generada’.

I Uno, es el caso de Naruto contra Slater. En este ocurri6 que, en 2011, el fotdgrafo sefior Slater
dejo su camara desatendida en una reserva de vida silvestre y un macaco, llamado Naruto, se tomd
un selfie. Después de descubrir la foto en su camara, el sefior Slater procedi6 a vender la fotografia
al Daily Mail y usarla en su propio libro personal. Si bien el Sr. Slater afirmé que poseia los derechos
de autor de esta foto, en 2015 People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) presentd una
demanda alegando que, de hecho, era Naruto quien deberia poseer los derechos de autor, ya que fue
Naruto quien tomo la foto. El tribunal, sin embargo, decidi6 que a un mono no se le podia otorgar un
derecho de autor ya que la ley de derechos de autor no fue disefiada para proteger a los animales. Otro
caso, es de Slater contra Wikimedia, en el que mas tarde el mismo fotografo, sefior Slater, demanda
a Wikimedia por usar el selfie sin su permiso. En este caso, el tribunal dictaminé que la foto era de
dominio publico debido a la imposibilidad de asignar los derechos de autor ni al sefior Slater (ya que
¢l no tomo la foto) ni a Naruto (ya que un mono no puede ser titular de derechos de autor).

El otro caso emblematico, tuvo lugar en 1985 y no esta referido a animales sino a computadoras,
Se trata del caso Express Newspapers Plc contra Liverpool Daily Post & Echo Plc. En este a la
pregunta de si el texto generado por una computadora era protegible, el juez que presidia el caso
respondi6 que «tal nocion era tan poco realista como sugerir que, si escribes con un boligrafo, es el
boligrafo el autor y no la persona que lo manejay.

Estos casos pueden verse en GROBERMAN, R., «How Al will redefine the way we think about
ownership. ...», op. cit.

2 Eneste sentido, véase ABBOTT, R., «I Think, Therefore I Invent...», op. cit,; FIRTH-BUTTERFIELD,
K. y CHAE, Y., «Robot inventors are on the rise. But are they welcomed by the patent system?»,
World Economic Forum, april 20, 2018 (fecha de consulta: 6 de julio de 2022). Disponible en:
https://www.weforum.org/agenda/2018/04/robot-inventors-on-rise-patent-system-US/
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El caso es que tenemos la certeza, como ya hemos avanzado, que el ingeniero
Stephen Thaler —asesorado por un grupo de cientificos de la Universidad britanica
de Surrey, liderados por Ryan Abbott en su proyecto de Inteligencia Artificial—
present6 en 2019, ante 17 oficinas de patentes de medio mundo’, dos solicitudes
de patentes para dos inventos en las que figura como inventor DABUS™. Mas bien,
y con rigor, en tales solicitudes no figuraba inventor alguno, y al ser requerido por
algunas de las oficinas para subsanar tal deficiencia, el Dr. Stephen Thaler mani-
festd que el inventor era DABUS, una IA que él habia creado. El objetivo de Thaler
y ABBOTT es poner a prueba el sistema de patentes, obligando a las oficinas de
patentes a pronunciarse sobre el desafio de ser inventor un sistema de IA y, de esta
manera propiciar su reforma’.

Desde entonces, tales solicitudes estan obligando tanto a oficinas de patentes y
a sus salas de recursos como a tribunales de distintas partes del planeta a examinar
y pronunciarse, no si los inventos reunen los requisitos de patentabilidad, sino si
un sistema de 1A puede ser inventor a los efectos de las normativas de patentes.

Por ahora, que nos conste, han rechazado tales solicitudes de patentes las Ofi-
cinas de Patentes del Reino Unido (UKIPO); de EE. UU. (USTPO); de Europa
(EPO); de Taiwan (TIPO); y de Alemania (DPMA). La razon del rechazo, dicho en
apretada sintesis, es basicamente que la normativa exige que figure el inventor, y
el inventor solo puede ser un ser humano, por lo que una IA no tiene personalidad
para ser considerado inventor ni para, en su caso, ceder la invencion’. Las resolu-
ciones negativas han sido recurridas ante las salas de recursos de las oficinas y ante
algunos tribunales. Los 6rganos judiciales de Reino Unido, de EE. UU.,, como la
sala de recursos de la EPO, han ratificado las decisiones de sus oficinas de patentes.
En definitiva, lo que vienen a decir es que, de conformidad con las leyes de paten-
tes actuales, solo un humano puede ser un inventor’”.

 En los Estados Unidos, Europa, Reino Unido, Alemania, Israel, China, Corea, Taiwan,
Australia, Sudafrica, etc.

™ Estas siglas, en lengua inglesa, como se anticipd, se corresponde con «dispositivo para el
arranque autonomo de la sensibilidad unificada».

5 Cfr. EsCRIBANO, B. y SEVILLA, C., «Caso DABUS: ;Puede la IA ser “inventor”?», EY Espaiia,
21 de octubre de 2021 [fecha de consulta: 4 de agosto de 2022]. Disponible en: https://www.ey.com/
es_es/ai/caso-dabus-puede-la-ia-ser-inventor

76 Véase en este sentido, la ultima resolucion de la Sala juridica de recursos de la EPO de 5 julio
de 2022, EPO, «Comunicado de prensa del 6 de julio de 2022 sobre la decision J 8/20 (sistema de
1A como inventor)», de 6 de julio de 2022 [fecha de consulta: 6 de agosto de 2022]. Disponible en:
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2022/20220706.html

77 Un comentario de estas puede verse en NURTON, J., «kEPO and UKIPO Refuse Al-Invented
Patent Applications», IP WATCHDOG, 7 de enero de 2020 [fecha de consulta: 8 de julio de 2022].
Disponible en:  https://www.ipwatchdog.com/2020/01/07/epo-ukipo-refuse-ai-invented-patent-
applications/id=117648/; PENNER, M., «Artificial Intelligence not an «Inventor» under European
Patent Law: Is Canada heading down the same path?», 9 de enero de 2022 [fecha de consulta: 8
de julio de 2022]. Disponible en https://ip.fasken.com/artificial-intelligence-not-an-inventor-under-
european-patent-law-is-canada-heading-down-the-same-path/. Véase también EPO, «EPO publica
los motivos de su decision de rechazar dos solicitudes de patente que nombran a una maquina como
inventora», 28 de enero de 2020 [fecha de consulta: 20 de julio de 2022]. Disponible en: https:/www.
epo.org/news-events/news/2020/20200128.html
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Nos consta que han concedido las patentes solicitadas, la Oficina de Patentes
de Sudafrica (CIPC) en junio de 2021, lo que ha sido criticado y justificado, por
un lado, por tener este pais una normativa que no exige ni mencioén del inventor
ni examen previo y, por otro lado, por entender que la decision de esta oficina es
estratégica enmarcandose en la politica gubernamental de Sudafrica de atraer la
innovacion y mejorar su situacion socioecondomica’®.

El caso en Australia merece una consideracion especial. Asi, la Oficina de Pa-
tentes de Australia (APO) rechazé ambas solicitudes por no figurar el inventor. El
Dr. Thaler recurri tales decisiones ante el 6rgano judicial australiano competente,
que estim6 el recurso el 30 de julio de 2021 interpretando y fallando que un siste-
ma de IA puede ser inventor, o lo que es lo mismo, que inventor puede ser un no
humano. Esta resolucion se considerd entonces historica y sorprendente en cuanto
que era la primera vez que un organo judicial valoraba de forma favorable tal posi-
bilidad, lo que ademas se convertiria en precedente para posteriores solicitudes que
se presentaran en Australia”. No obstante, tal controvertido fallo fue recurrido por
la APO al Tribunal Federal de Australia, que lo anulé en una decision dictada el 13
de abril de 2022, determinando que el supuesto inventor de IA, DABUS, no puede
ser designado como inventor a efectos de solicitar una patente en Australia, ya que
la ley exige que el inventor sea una persona o varias personas fisicas®.

Con esta decision, Australia se alinea con los demas paises al entender que pos-
tulado basico de la normativa de patentes es que solo puede ser inventor o invento-
res personas fisicas. A continuacion, destacaremos algunos aspectos esenciales de
esta decision de la Federal Court of Australian.

Asi, tal decision®! considera como hechos probados los siguientes:

8 Cfr. ESCRIBANO, B. y SEVILLA, C., «Caso DABUS: ;Puede la IA...»?», op. cit.

 Cfr. EscriBaNO, B. y SEviLLA, C., «Caso DABUS: ;Puede la IA...»?», op. cit., quienes
recogen la critica hecha por el Instituto Max Planck para la Innovacion y Competencia cuestionando
la idoneidad de tal sentencia o decision al entender «que ésta se baso sobre todo en suposiciones no
verificadas sobre la capacidad técnica de los sistemas de IA, en general, y de DABUS en particular.
Ademas, opinan que la decision omite cuestiones importantes sobre las consecuencias que [la]
atribucion de la invencion a una entidad que carece de capacidad juridica, sin realizar un analisis
exhaustivo que justifique dicha atribuciony.

8 Cfr. Federal Court of Australia, Commissioner of Patents versus Thaler [2022] FCAFC
62, 13 April 2022. Disponible en: http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/
FCAFC/2022/62.htm; SUMMERFIELD, M., «kDABUS Exited with Fatal Exception: Human Agency
Required in Development of an Invention», 27 de abril de 2022 [fecha de consulta: 4 de agosto de
2022]. Disponible en: https://blog.patentology.com.au/2022/04/dabus-exited-with-fatal-exception-
human.html. Los argumentos esenciales dados por la corte judicial en Australia para no reconocer
como inventor una IA, pueden verse en MACPHERSON, H., «Australia: DABUS Decision del Tribunal
Pleno: Al # Inventor», 27 de abril de 2022, Baker Mckenzie (fecha de consulta: 19 de julio de 2022).
Disponible en: https://viewpoints.bakermckenzie.com/post/102hn92/australia-dabus-full-court-
decision-ai-inventor; Rossi, S, «Awarding patents to Al inventionsy, 31 de mayo de 2022 [fecha
de consulta: 19 de julio de 2022]. Disponible en: https://www.climatecontrolnews.com.au/opinion/
awarding-patents-to-ai-inventions

81 Commissioner of Patents versus Thaler [2022] FCAFC 62 (13 April 2022), op. cit.
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«(1) Los sistemas de inteligencia artificial se implementan dentro de las maqui-
nas y estan programados para simular procesos de pensamiento y acciones especi-
ficos de los humanos. Las redes neuronales artificiales se implementan dentro de
las maquinas y se autoorganizan para simular la forma en que el cerebro humano
procesa y genera informacion. Los sistemas de inteligencia artificial pueden incor-
porar o estar constituidos por redes neuronales artificiales.

(2) DABUS es un sistema de inteligencia artificial que incorpora redes neuro-
nales artificiales.

(3) De DABUS ha salido una supuesta invencion objeto de la solicitud.
(4) DABUS no es una persona fisica o juridica.

(5) El Dr. Thaler es el propietario de los derechos de autor del codigo fuente de
DABUS, el propietario de la computadora en la que opera DABUS y es responsa-
ble de los costos de mantenimiento y funcionamiento de DABUS y la computadora
en la que opera.

(6) El Dr. Thaler no es el inventor de la supuesta invencion objeto de la solicitudy.

Y, luego, tras 123 argumentaciones, el tribunal falla que no puede ser inventor
un sistema de IA, tal como viene determinado el inventor dentro de su sistema de
patentes, anulando la decision del juez de primera instancia.

La decisién que comentamos tiene ademads interés no solo como precedente
para futuras solicitudes de patentes en Australia, sino también por lo que mani-
fiesta en determinados parrafos de su razonamiento. Asi, por un lado, reconoce y
considera valioso lo que pretende el Dr. Thaler, pero aclara que es una cuestion de
politica legislativa, es decir, es el legislador quien debe determinar si se permite o
no ser inventor a un sistema de IA, aunque es obvio que no bastara solo con ello,
sino que habra de hacer frente a otros postulados que se veran afectados del siste-
ma de patentes. Partiendo de esto, reconoce que no puede confundirse la politica
legislativa deseable con lo que dice y exige la normativa vigente, sacando los colo-
res al juez de primera instancia. Por otro lado, afirma que se dio por consensuado
que en las invenciones para las que se solicit6 las patentes no hubo intervencion
humana, pero habria sido deseable haber podido examinar si realmente no hubo
tal intervencion®.

82 Cfr. Argumentos 119-121 de la sentencia:

«119 First, in filing the application, Dr Thaler no doubt intended to provoke debate as to the
role that artificial intelligence may take within the scheme of the Patents Act and Regulations. Such
debate is important and worthwhile. However, in the present case it clouded consideration of the
prosaic question before the primary judge, which concerned the proper construction of s 15 and reg
3.2C(2)(aa). In our view, there are many propositions that arise for consideration in the context of
artificial intelligence and inventions. They include whether, as a matter of policy, a person who is an
inventor should be redefined to include an artificial intelligence. If so, to whom should a patent be
granted in respect of its output? The options include one or more of: the owner of the machine upon
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La conclusion en todos estos paises, salvo Sudafrica, es que con la normativa
vigente una invencion generada por un sistema de IA queda fuera del ambito de
proteccion del sistema de patentes y, por ende, esta en la esfera de del dominio
publico®.

Ahora bien, coincidimos con quienes aseguran que un mundo en el que todas
las obras generadas por IA sean de dominio publico sera un mundo en el que el
progreso de la IA sera mas lento o se estancara por completo. La ausencia de pro-
teccion de la propiedad intelectual/industrial impedira que las empresas invier-
tan en el desarrollo de IA; después de todo, como afirma GROBERMAN «/cOmo se
puede esperar que inviertan los importantes recursos involucrados en la investiga-
cion de TA sin ningtin tipo de ventaja financiera? Aunque es facil, dejar el conteni-
do generado por TA para el dominio ptblico no es correcto»®.

Con todo, tal como reflexiona GROBERMAN, aunque el sistema de IA llamado
DABUS vy cualquier otro sistema similar sean con toda probabilidad los principa-
les creadores de «sus» inventos, lo cierto es que otorgar un derecho de patentes a
una IA socavaria los objetivos o cimientos de todo el sistema, pues si uno de los
principales objetivos de otorgar derechos de propiedad intelectual a un creador es
proporcionarle un incentivo econéomico para la innovacion; una IA no necesita tal

which the artificial intelligence software runs, the developer of the artificial intelligence software,
the owner of the copyright in its source code, the person who inputs the data used by the artificial
intelligence to develop its output, and no doubt others. If an artificial intelligence is capable of being
recognised as an inventor, should the standard of inventive step be recalibrated such that it is no
longer judged by reference to the knowledge and thought processes of the hypothetical uninventive
skilled worker in the field? If so, how? What continuing role might the ground of revocation for false
suggestion or misrepresentation have, in circumstances where the inventor is a machine?

120 Those questions and many more require consideration. Having regard to the agreed facts in
the present case, it would appear that this should be attended to with some urgency. However, the
Court must be cautious about approaching the task of statutory construction by reference to what
it might regard as desirable policy, imputing that policy to the legislation, and then characterising
that as the purpose of the legislation: Deal at [37]; Miller v Miller [2011] HCA 9; 242 CLR 446 at
[29] (French CJ, Gummow, Hayne, Crennan, Kiefel and Bell JJ). It would appear that this was the
approach favoured by the primary judge.

121 Secondly, we do not accept the premise of the proposition, accepted by the primary judge and
apparently influential in his reasoning, that if DABUS is not accepted to be an inventor, no invention
devised by an artificial intelligence system is capable of being granted a patent. In the present case, it
was said to be an agreed fact that DABUS is the inventor of the invention the subject of the application
and that Dr Thaler is not. However, the characterisation of a person as an inventor is a question of law.
The question of whether the application the subject of this appeal has a human inventor has not been
explored in this litigation and remains undecided. Had this question been explored, it may have been
necessary to consider what significance should be attributed to various matters including the (agreed)
facts that Dr Thaler is the owner of the copyright in the DABUS source code and the computer on
which DABUS operates, and that he is also responsible for the maintenance and running costsy.

En la esfera doctrinal considera que el hecho de que DABUS haya generado una invencion
no esta sustentado ni probado y no tiene apoyo empirico, STRAUS, J., «Will Artificial Intelligence
Change...», op. cit., pp. 34 y ss.

8 Ahora bien, si ese invento fuera creado con la «ayuda» de un sistema de IA si que estaria
protegido por la legislacion en la medida en que no elimina la presencia humana, en este sentido
véase, STRAUS, J., «Will Artificial Intelligence Change...», op.cit. p. 7.

8 Cfr. GROBERMAN, R., «<How Al will redefine the way we think about ownership...», op. cit.
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incentivo para continuar produciendo resultados productivos, dado que solo nece-
sitarian electricidad u otra fuerza motriz para entrar en funcionamiento®.

Es previsible que las demas oficinas de patentes, que aun no se han pronunciado
sobre las solicitudes de patentes a nombre de DABUS, o sus organos judiciales,
se alineen con la postura mayoritaria de las oficinas de patentes. Con todo, y, en
cualquier caso, estaremos pendiente de las decisiones que se adopten en la medida
que repercutira en la postura que a nivel global pueda adoptarse.

3. (Deben modificarse las leyes de patentes para dar cabida a los inventos
generados por sistemas de IA de forma autonoma? Estado de la cuestion
en la doctrina

Si al sistema de IA se le introducen datos suficientes y crea un invento, ;a quién
debe considerarse inventor?, ;al programador o programadores, al duefio del sis-
tema o al propio sistema de IA? Nos estamos refiriendo a aquellos supuestos en
los que la contribucién del ser humano en la creacion es irrelevante. Sin inventor
no puede concederse una patente y ante esta tesitura es posible que los titulares
de estos sistemas opten por mantenerlos en secreto, a fin de que no caigan en el
dominio publico.

El marco normativo de las patentes requiere de un replanteamiento desde la 6p-
tica de los sistemas de IA, las leyes de patentes llevan cientos de afios sin reforma
funcionando bajo unos mismos postulados.

En la doctrina hay division entre quienes no ven necesidad de cambios en
la normativa de patentes, o tan solo ligeras modificaciones, frente a quienes re-
claman cambios profundos para contemplar estas posibles invenciones teniendo
presente todos los intereses en juego, hasta quienes defienden una regulacion sui
generis para todas las invenciones relacionadas con A, no solo las generadas por
sistemas de TA®.

8 Cfr. GROBERMAN, R., «<How Al will redefine the way we think about ownership...», op. cit.,
quien (traduccion propia) afiade que «como sefial6 Pamela Samuelson en un simposio sobre el futuro
de la proteccion de software, “Todo lo que se necesita es electricidad (o alguna otra fuerza motriz)
para que las maquinas entren en produccion. Todo el propdsito del sistema de propiedad intelectual
es otorgar derechos a los creadores para inducirlos a innovar. El sistema ha asumido que, si tales
incentivos no son necesarios, no se deben otorgar derechos”».

8% Nos centramos unicamente en las patentes, pero en la llamada propiedad intelectual en
Espafia son muy interesantes los siguientes trabajos académicos: FERNANDEZ CARBALLO-CALERO,
P, La propiedad intelectual de las obras creadas por inteligencia artificial, Thomson Reuters-
Aranzadi, Navarra, 2021. Disponible en: http://nreg.es/ojs/index.php/; SANJUAN RODRIGUEZ, N.,
«La inteligencia artificial y la creacion intelectual: jesta la propiedad intelectual preparada para este
nuevo reto?», La Ley mercantil, nim. 72, septiembre 2020, pp. 1-36; Sa1z Garcia, C., «Las obras
creadas por sistemas de inteligencia artificial y su proteccion por el derecho de autor», InDret 1/2019,
pp. 1-45; Navas NAVARRO, S., «Obras generadas por algoritmos. En torno a su posible proteccion
juridicay, Revista de Derecho Civil, vol. V, num. 2 (abril-junio, 2018), pp. 273-291.
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En la UE no se esta por reconocer personalidad juridica ni de ningun tipo de
momento a ningin sistema de TA¥. Pero, ;jse deben dejar en el dominio publico,
se debe otorgar a los humanos que han contribuido a que el sistema de IA haya
generado la creacion®®...? Si no queremos desincentivar el progreso tecnoldgico,
si el sistema de patentes no resulta adecuado sera necesario arbitrar alguna forma
alternativa de proteccion.

Dentro de los académicos que abogan por cambios profundos en el sistema de
patentes hay quienes consideran que no puede descartarse la posibilidad de que la
IA sea titular de patentes en el futuro, y es por ello por lo que los paises deberan
revisar sus leyes para incluir esta nueva dimension, redefiniendo los conceptos de
propiedad, inventiva y a quién se le puede otorgar la patente, asi como una necesi-
dad imperiosa de comprender los algoritmos y diferenciarlos de los desarrollado-
res de TA¥.

A continuacion, exponemos las cuatro propuestas doctrinales que nos resultan
mas relevantes:

Propuesta de STRAUS, también la sostienen otros autores®, quien, al igual
que las oficinas de patentes y tribunales de distintos paises, no considera que
la IA provoque la necesidad de un cambio en el sistema de patentes, ni en sus
postulados, en la medida de que parte de que las invenciones patentables deben

7 Una sintesis de las claves para entender la accién normativa de la UE en los ambitos de TA
y propiedad intelectual puede verse en PALA0O MORENO, G., «Propiedad intelectual e inteligencia
artificial: avances en la Union Europea» en el XIV Congresso de Direito de Autor e Interesse
Publico (CODAIP). Disponible en: file:///D:/1A%20nuevo/leidas%20y%20pasadas/XIV-CODAIP-
PALESTRA-Guillermo-Palao.pdf

8 MARTINS SAMPAIO, G. y DE PAuLA PEREIRA, N., «The interface between law and artificial
intelligence: the use of ai as a tool in intellectual property law - patent systemy», Brazilian Journal of
Development, oct. 2021, vol. 7, nim. 10, pp. 101316-101333. Disponible en: file:///C:/Users/usuario/
Downloads/38769-97217-1-PB.pdf, sostienen que la consideraciéon de la IA como inventor no
solucionaria los problemas de responsabilidad, transparencia y ética del despliegue de la IA en el
sistema de patentes (p. 101326). Asimismo, mencionan como primer argumento para considerar a la
IA como mera herramienta auxiliar al ser humano inventor, la dependencia intrinseca de los datos
que han de ingresarse en la [A (p. 101333).

% SHREVA y KOTHARI, V., «Artificial Intelligence In The World Of IP», 18 de noviembre
de 2021, Khurana and Khurana [fecha de consulta: 19 de julio de 2022]. Disponible en:
https://www.mondaq.com/india/trademark/1132804/artificial-intelligence-in-the-world-of-ip. Por otro
lado, FIRTH-BUTTERFIELD, K. y CHAE, Y., Robot inventors are on the rise. But are they welcomed
by the patent system? World Economic Forum, 20 de abril de 2018 [fecha de consulta: 6 de julio
de 2022]. Disponible en: https://www.weforum.org/agenda/2018/04/robot-inventors-on-rise-patent-
system-US/, se preguntan si el sistema de patentes permite patentar invenciones generadas por IA sin
ninguna supervision humana significativa, ;podria resultar demasiado poder en manos de unas pocas
empresas lideres que poseen esos sistemas de IA? Por lo que resulta importante encontrar formas de
ayudar a que el sistema de patentes evolucione para que pueda continuar realizando sus objetivos
principales.

% En concreto de KM, D., ALBER, M., WAI Kwok, M., MITrROVIC, J., RAMIREZ-ATENCIA, C,
RODRIGUEZ PEREZ, J. A. y ZILLE, H., «Clarifying Assumptions About Artificial Intelligence Before
Revolutionising Patent Law», Journal of European and International IP Law, 4/2022, vol. 71, april
2022, pp. 295 y ss.
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tener como inventor Unicamente a una persona fisica y que no es posible que
los sistemas de IA pueden generar por si solos inventos. Y, si acaso entiende
que la normativa, a lo sumo, requerira solo ligeros ajustes, al presentar la flexi-
bilidad necesaria para adaptarse a los cambios que la evolucion de la IA pueda
demandar®'.

Propuesta de ABBOTT, quien opta por mantener las leyes de patentes con cam-
bios importantes en sus postulados, a fin de recoger esta nueva realidad, reforman-
do la exigencia de requerir que el inventor sea una persona fisica, y proponiendo
distintas soluciones sobre los requisitos de patentabilidad, incluida la exigencia
de una descripcion suficiente de la invencion®’. ABBOTT sostiene que su proyec-
to de inventor artificial nunca ha defendido que la IA sea propietaria de una pa-
tente, pues los sistemas de IA no pueden poseer propiedades, y no hay razon para
cambiar las leyes de patentes, pero si considera que los incentivos en el sistema de
patentes funcionan si la IA aparece como inventor (en la medida que permite el
reconocimiento moral a los que han contribuido a hacerla posible) y el propietario
de la TA como titular de la patente®.

Propuesta de SANCHEZ GARCiA*, también parece ser la de GEORGE y WALSH,
quienes prefieren que las leyes de patentes permanezcan como estan, y articular
dentro de la normativa de patentes un régimen distinto cuando estemos ante in-
venciones generadas por [A, distinguiendo entre inventor persona fisica e inventor
artificial y proponiendo distintas formulas para poder dar solucion a cada uno de
los desafios que ello conlleva.

o1 Cftr. STrAUS, J., «Will Artificial Intelligence Change some Patent...», op.cit. pp. 34 y ss. quien
recoge y comenta las decisiones de la EPO, UKIPO, USPTO... en las solicitudes de patentes a nombre
de DABUS Yy las consultas realizadas y respuestas obtenidas por algunas de ellas en referencia a si
la TA obligaria a cambiar los postulados basicos en materia de patentes. Véase también pp. 50 y ss.

%2 Cfr. ABotT, R., «I Think, Therefore I Invent: Creative Computers and the Future of
Patent Lawy», Boston University Law Review, vol. 57, num. 4, 2016, pp. 1079-1127 [fecha de
consulta: 12 de julio de 2022]. Disponible en: https://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=3522&context=bclr.También esta postura se barajo en la European Patent Office (EPO)
Patenting Artificial Intelligence, Conference summary, 30 mayo 2018, cuando se afirma: «When
Al creates The same criteria could be applied to Al and machine created innovations as to man-
made ones when it came to inventive step and obviousness. The full development of computational
creativeness still required some time. Future legal developments would require global cooperation
because technology and business were globaly.

% ABBOTT, R., «The Artificial Inventor Project», Magazine WIPO, 6/2019 (fecha de consulta: 8
de julio de 2022). Disponible en: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2019/06/article_0002.html

% Cfr. SANCHEZ GARCIA, L., El inventor artificial..., op. cit. pp. 125 y ss. Hace gravitar su
régimen sobre la distincion entre inventores humanos y artificiales, y a partir de ahi, considerar a los
inventores artificiales como centros de imputacion de actuaciones, algo similar entre lo que seria un
sujeto y un objeto.

% Asi lo afirma Rossl, S., «Awarding patents to Al inventions», 31 de mayo de 2022, quien
manifiesta que esto dos profesores de la Universidad de Sidney, Alexandra George y Toby Walsh,
son partidarios de un régimen especifico para la proteccion de las invenciones de IA. Disponible en:
https://www.climatecontrolnews.com.au/opinion/awarding-patents-to-ai-inventions
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Propuesta de YANISKY-RAVID y JIN%, quienes abogan por un modelo novedoso
de patentes, separado del actual, que comprenda tinicamente a las invenciones re-
lacionadas con la IA, y no solo para los inventos creados por IA. La argumentacion
para ello la apoyan en cuatro pilares.

El primero es la dificultad que implica que sea materia patentable las invencio-
nes relacionadas con la [A. Por lo que plantean ampliar el alcance de la proteccion
de patentes a fin de cubrir los sistemas creativos de 1A, incluidos los algoritmos y
los modelos entrenados, asi como las invenciones hechas por A para, entre otras
cosas, incentivar las inversiones de lo que 1laman «multi- jugadores®’».

El segundo es el obstaculo planteado por el enigma de la caja negra de los sis-
temas de IA que socava la explicabilidad y la transparencia de las invenciones. En
analogia con las reglas ya existentes aplicadas a las patentes de microorganismos
que son dificiles de describir, proponen neutralizar este obstaculo con una regla de
deposito de los modelos de trabajo de A para describir suficientemente las inven-
ciones que de otro modo serian inexplicables.

El tercero surge de la determinacion de quién debe ser considerada persona
experta en la materia para evaluar la no obviedad de las invenciones de IA. Pro-
ponen un estandar alternativo de una persona experta en la técnica que utiliza una
herramienta ordinaria de IA.

El cuarto y ultimo es que el régimen actual de la normativa de patentes ha planteado
importantes obstaculos e incertidumbres para patentar invenciones de IA con respecto
a casi todos los requisitos de patentabilidad. Por lo que analizan cada uno de tales re-
quisitos para demostrar que la mayoria, si no todos, los aspectos de la ley de patentes
son inadecuados en la era de la IA, concluyendo que solo un nuevo y revolucionario
modelo de patente especifico para las invenciones de IA podria resolver todos los obs-
taculos, manteniendo el incentivo de las patentes para las innovaciones.

En este modelo, las autoras YANISKY-RAVID y JIN sugieren, ademas, un examen
acelerado con la ayuda de herramientas de A, y una vida de la patente mas corta a
la luz del rapido desarrollo de la IA y la velocidad de sustitucion de la tecnologia®.

% YANISKY-RAVID, S. y JIN, R., «Summoning a New Artificial Intelligence Patent Model: In The
Age Of Pandemicy», 30 de junio de 2020 [fecha de consulta: 8 de julio de 2022]. Disponible en:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7366817/

7 El modelo multijugador describe a los multiples participantes y partes interesadas/involucradas
en el proceso, incluidos programadores de software, proveedores de datos y retroalimentacion,
capacitadores, propietarios y operadores de sistemas, empleadores, el publico y el gobierno. Los
esfuerzos de la ley de patentes tradicional para identificar a un solo inventor de estos productos y
procesos ya no son aplicables, cfr YANISKY-RAVID, S. y L1y, X., « When artificial intelligence systems
produce inventions: the 3.* era and an alternative model for Patent Law», Cardozo Law Review, vol.
39, 2018, pp. 2235 y ss. Disponible en: http://cardozolawreview.com/wp-content/uploads/2018/08/
RAVID.LIU_.39.6.5-1.pdf)

% YANISKY-RAVID, S. y JIN, R., «Summoning a New Artificial Intelligence Patent Model:...», op. cit.
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Expuestas las propuestas, nos parece que, si se desean mantener los incenti-
vos de quienes hacen posible que existan sistemas de IA creativos, la solucién a
nuestro juicio no puede consistir en mantener sin cambios las leyes de patentes,
ni tan solo bastaran cambios menores en las mismas. Se requeriran cambios de
calado, como podrian ser los sugeridos por la tltima propuesta expuesta, esto es,
que el Derecho de patentes actual regulara exclusivamente los inventos humanos
mientras que las producciones algoritmicas merezcan otra regulacion donde se re-
solvieran las cuestiones juridicas que se pudieran suscitar de forma holistica. Con
todo y, en cualquier caso, deberia buscarse un consenso mundial en este sentido,
no bastara con adoptar una solucién a escala territorial o regional en el comercio
global en el que estamos inmersos.

V. CONCLUSIONES

Las conclusiones mas relevantes que podemos extraer de las lineas anteriores
son las siguientes:

Primera. Los sistemas de IA, en su evolucion constante fundamentalmente en
esta década del siglo XXI, con tecnologias como son el aprendizaje automatico, el
aprendizaje profundo y las redes neuronales han llegado ya, o lo hardn en breve, a
ser capaces de generar inventos, esto es, reglas ideadas para obtener un resultado
de caracter técnico, lo que hasta hace poco solo podia ser fruto del ingenio humano.

Segunda. El fundamento del sistema de patentes no es otro que fomentar la
innovacion en beneficio de todos. Propdsito que consigue otorgando una exclusiva
temporal al titular del invento, que en nuestra normativa y en la europea no tiene
que ser el inventor, a cambio de que este lo dé a conocer.

Tercera. El marco juridico vigente en materia de patentes, en el ambito inter-
nacional, en Europa, en EE. UU. y en la casi generalidad de los paises solo con-
templan a los seres humanos como inventores, exigen designar al inventor, y entre
los requisitos de patentabilidad requieren que el invento no sea evidente para un
experto en la materia, asi como que deba ser descrito de forma suficiente para que
tal experto pueda ejecutarlo.

Cuarta. Los retos o desafios mas relevantes que la IA estd sometiendo al Dere-
cho de patentes y sus postulados clasicos son: el inventor ya no necesariamente es
un ser humano, con lo que puede ser una IA; siendo esto asi quién determinara en
este caso que el invento es evidente o no: jun humano?, ;juna [IA?, ;0 un humano
asistido por una IA?, como afrontar la necesaria descripcion del invento cuando en
la TA se produzca el efecto de caja negra, /necesita una [A, que no tiene concien-
cia, ser estimulada para inventar?

Quinta. El marco juridico vigente en materia de patentes a nivel internacional
y nacional no se acomoda a los retos que plantean los sistemas de IA. El Derecho
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o sistema de patentes es estratégico y crucial para promover la innovacion y el
bienestar social, y no cabe duda de que los sistemas de IA contribuyen a ambos,
pero la cuestion esta también en prever si continuaran haciéndolo sin la proteccion
adecuada. De no ser regulada esta cuestion adecuadamente se podria correr el ries-
go de producir perniciosos efectos e impactos en ambos aspectos.

Sexta. Las propuestas por parte de la doctrina para hacer frente a tales retos,
expuestas sintéticamente, son las siguientes: una, integrada por quienes defienden
que tales inventos deben quedar en el dominio publico porque si no hay inventor
humano no se pueden patentar, no requiriendo modificar en nada la normativa
de patentes; dos, compuesta por quienes abogan por reconocer personalidad a los
sistemas de IA o que se permita patentar sin designacion del inventor modificando
ligeramente la normativa de patentes; tres, integrada por aquellos que consideran
la necesidad de modificar las normativas de patentes para dar entrada al inventor
artificial, de manera que para estos casos se establezca un régimen especifico den-
tro del propio sistema de patentes; cuatro, los que optan por mantener el sistema de
patentes tal como esta y crear un sistema distinto sui generis con sus propios postu-
lados para todos los inventos relacionados con IA, y no solo los generados por TA.

Septima. Las oficinas de patentes de diversas partes del mundo y sus tribunales
se han visto obligadas a pronunciarse, otras lo haran en breve, sobre si un sistema
de IA, llamado por su creador, el ingeniero Stephen Thaler, DABUS puede ser
considerado inventor en solicitudes de patentes. Todas, salvo la oficina de patentes
de Sudafrica, sostienen que la normativa vigente, directa o indirectamente requiere
que sea una persona fisica. Es loable que la respuesta de practicamente todas esté
alineada. Con todo, a nuestro juicio, ahora procede que los organismos internacio-
nales y los Estados adopten una solucion global adecuada a estos nuevos desafios
que equilibre adecuadamente todos los intereses en juego.

Octava. Consideramos que dejar que los inventos generados por sistemas de
IA caigan en el dominio publico no es una solucion viable para el fomento de la
innovacion, pues no habra ningun incentivo para que los humanos creen sistemas
de IA maés avanzados.

Novena. Siendo esto asi, el necesario equilibrio de intereses determina, a nues-
tro juicio que no es el momento de debatir si procede o no un nuevo marco norma-
tivo, pues este debate ya ha existido, sino que el debate ahora debe poner el foco
en como debe ser esa regulacion.

Décima. El sistema de patentes con su disefio actual no es el adecuado para la
proteccion y fomento de las invenciones generadas por IA, por lo que optamos
porque la solucion a nivel global sea la de utilizar un nuevo modelo de proteccion
especifico para los sistemas de [A, fuera de la normativa de patentes. Y es que
de este modo pueden quedar mas razonablemente resueltos y sin fricciones los
retos expuestos, a la par que propiciar los adecuados incentivos para el fomento
de la innovacidn.
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LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES DE MEDIACION
EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
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RESUMEN

Las circunstancias actuales nos llevan a reconsiderar si las formas de tutela judicial de los
derechos de Propiedad Industrial son eficaces para dar respuesta a los conflictos cada vez mas
complejos que surgen en este ambito. La mediacion se presenta como una respuesta ventajosa a
esta cuestion. Sin embargo, la mediacion puede ser administrada por multiples instituciones, por lo
que las partes deberan evaluar debidamente las circunstancias concurrentes en su actual o eventual
conflicto y las caracteristicas de cada una de las instituciones de mediacion a efectos de elegir la
opcion mas adecuada. A fin de facilitar esta labor se recogen y analizan las principales institucio-
nes de mediacion que administran mediaciones que afectan a derechos de Propiedad Industrial y se
estudian sus normas reguladoras, destacando sus aspectos mas y menos beneficiosos.

Palabras clave: mediacion, Propiedad Industrial, ADR, Instituciones de mediacion, Centro de
Arbitraje y Mediacion de la OMPI, EUIPO, OEPM.
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ABSTRACT

Current circumstances lead us to reconsider whether the forms of Industrial Property judicial pro-
tection are effective, especially in responding to the increasingly complex conflicts that arise in this
field. Mediation is presented as an advantageous response to this question. However, a mediation can
be administered by multiple institutions, so the parties must duly evaluate their circumstances as well
as the characteristics of the different mediation institutions in order to choose the most appropriate
option. For the purpose of facilitating this task, this article presents and analyses the main mediation
institutions that administer mediations in matters of Industrial Property. Moreover, their regulatory
norms are studied, highlighting their most and least beneficial aspects.

Keywords: mediation, Industrial Property, ADR, mediation institutions, WIPO Arbitration and
Mediation Center, EUTPO, OEPM.
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I. PRESENTEY FUTURO DE LOS CONFLICTOS EN MATERIA
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Desde hace afios se viene poniendo de manifiesto que los titulares de derechos
de Propiedad Industrial presentan reticencias a la hora de invertir en la defensa
jurisdiccional de sus derechos, entre otras causas, por sus elevados costes econo-
micos y temporales'. Asi, una gran parte de las infracciones de derechos de Pro-
piedad Industrial y Propiedad Intelectual —en su concepcion internacional>—,
quedan impunes, lo que se ve agravado por el volumen creciente de vulneraciones
de estos derechos’.

Resulta notorio que los mercados evolucionan a un ritmo de vértigo, en los que
la competitividad entrafia un papel esencial para los agentes econdmicos. Ante
esto, las empresas se ven compelidas a invertir parte de sus recursos en I+D+i,
con el objeto de adaptarse al mercado cambiante y a las nuevas necesidades que

! FERRANDIS, S., MIAZZETTO, F., GRACIA, J. L., RODRIGUEZ, F., OrTIZ, A. y BoscH, A., «La
importancia de la tutela de la Propiedad Industrial. Cémo y por qué defenderlay», Economia Industrial,
n.°379, 2011, p. 119.

2 Entiéndase el término de Propiedad Intelectual en su definicion internacional que incluye las
categorias de (i) Propiedad Industrial —entre los que figuran las patentes, los modelos de utilidad,
las marcas, los disefios industriales, etc.— y (ii) lo que en Espafia se denomina Propiedad Intelectual,
esto es, los Derechos de autor y los derechos conexos.

3 Muestra de ello son los datos que fueron detallados en el IP Mediation Conference de 2019,
organizado por la EUIPO, y que fueron recogidos por el diario £l Economista, que establecen que el
95 % de las PYMES no acude a litigar cuando se ven afectadas por una vulneracion de sus derechos
de Propiedad Intelectual. FAES, 1. «La mediacion, clave para las pymes en litigios de Propiedad
Intelectual», EIEconomista.es. Edicion digital, 2019. Disponible en: https://www.eleconomista.es/
legislacion/noticias/9911997/05/19/La-mediacion-clave-para-las-pymes-en-litigios-de-Propiedad-
Intelectual.html (consultado el 1 de julio de 2022). Ademas, este incremento de las vulneraciones
es una realidad de la que son conscientes los poderes publicos, lo que reconocen expresamente, por
ejemplo, en el Expositivo Cuarto de la Resolucion, de 29 de marzo de 2019, de la Oficina Espaiiola
de Patentes y Marcas, O.A., por la que se publica el Convenio con el CGPJ.
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van surgiendo en la sociedad. Sin embargo, si no existiera el derecho de patentes,
dificilmente los empresarios invertirian parte de sus recursos en investigacion®.
Igualmente, si no existiera el derecho de marcas, tampoco las empresas realizarian
inversiones para la creacion y desarrollo de signos distintivos. Este mismo razo-
namiento puede resultar aplicable a la gran mayoria de derechos de la Propiedad
Industrial. Asi con todo, poca relevancia tendra que al titular de un derecho de
Propiedad Industrial se le reconozcan legalmente una serie de derechos exclusi-
vos, si no se regulan los medios eficaces para su tutela y, es mas, si estos no son
efectivamente utilizados por sus titulares. De esta manera, el diligente registro de
un derecho de Propiedad Industrial puede devenir inttil si no se adopta un papel
defensivo activo frente a las infracciones del derecho registrado®.

El interés y actualidad de este asunto se ve acentuado por las circunstancias de
hoy en dia, que arrastran los efectos de una pandemia mundial. El Derecho Mer-
cantil y, en particular, el derecho de la Propiedad Industrial, al igual que el resto
de ramas del ordenamiento juridico, se han visto afectadas por esta crisis ocasio-
nada por el COVID-19. Para ejemplificar estas consecuencias se hara referencia, a
continuacion a algunos de los efectos que la pandemia ha producido en el ambito
marcario y de las invenciones.

Por lo que respecta a las marcas, la crisis produjo efectos diversos. Podemos
destacar, entre otras muchas, las consecuencias que la declaracion del estado de
alarma y la imposicion de restricciones —divergente entre paises e incluso dentro
del mismo territorio nacional— tuvo sobre la obligaciéon de uso de marca tanto
para el caso de marcas espafiolas (art. 39 de la Ley de Marcas) como en los supues-
tos de marcas de la Union Europea (art. 18.1 del Reglamento de Marca de la Union
Europea), 1o que dio lugar a controversias sobre la aplicacion e interpretacion de la
normativa. Otro ejemplo de sus efectos es la gran cantidad de situaciones conflicti-
vas generadas en relacion con solicitudes de marcas que incorporaban las palabras
«coronavirus» y «COVID-19», ya que en Espafa se ha considerado que podian in-
currir en las prohibiciones absolutas previstas en el articulo 5 de la Ley de Marcas®.

Especial mencion requiere el caso de las invenciones. Y ello porque durante los
primeros afios de la pandemia se produjo un notable crecimiento del nimero de
invenciones y, por ende, un aumento del niimero de solicitudes para su proteccion.
Los datos publicados por la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas reflejan que en
2020 las solicitudes de patentes y modelos de utilidad aumentaron, conjuntamente,
en un 19,4 % respecto al ano 20197. Es por ello por lo que el de numero de patentes

4 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., Apuntes de Derecho Mercantil: Derecho Mercantil, Derecho
de la competencia y Propiedad Industrial, 22° ed., Navarra, Thomson Reuters-Aranzadi, 2021, p.
414.

5 FERRANDIS, S., M1azZETTO, F., GRACIA, J. L., RoDRIGUEZ, F, ORrTIZ, A. y BoscH, A., «La
importancia...», cit., p. 116.

¢ Diaz Ortiz, N., «Coronavirus y marcas», en CANDELARIO MAcias, 1. (dir.), La propiedad
industrial en tiempos de COVID-19, Valencia, Tirant lo Blanch, 2022, pp. 173-201.

7 OEPM,; «La pandemia por la COVID-19 da un impulso al desarrollo de la innovacion protegida
y al uso del sistema de Propiedad Industrialy, pagina web oficial OEPM, Disponible en https://www.
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concedidas en 2021 ascendio a 671 expedientes, constituyendo un crecimiento del
14,1 % respecto al afio anterior®.

Asimismo, durante 2021, ante la Oficina Europea de Patentes, se presentaron
un total de 188.600 solicitudes, lo que se traduce en un incremento del 4,5 %
respecto del afio 2020 y se erige como la cifra récord de solicitudes hasta aho-
ra alcanzada. M4s particularmente, durante 2021 se presentaron 1.954 solicitudes
de patente europea por parte de empresas e inventores espafioles, alcanzando en
términos absolutos su cifra mas elevada desde su creacion. Este dato supone un
crecimiento del 8,9 % respecto al afio 2020, siendo la tasa de crecimiento mas alta
de la ultima década’.

Este crecimiento de las solicitudes de patentes o modelos de utilidad, junto con
su explotacion que se llevara a cabo tanto por sus titulares legitimos como por ter-
ceros debidamente autorizados y, también —probablemente—, por otros tantos no
autorizados, se traducira como es natural en un incremento de los conflictos. Estas
controversias podran derivarse de relaciones contractuales —contratos de licencia,
cesion de derechos, etc.— que se hayan celebrado al respecto de estos, asi como
de supuestos extracontractuales, como los casos de comision de actos de infraccion
por terceros'C.

Este previsible aumento de la conflictividad en este ambito del derecho debe
concebirse teniendo en cuenta un “factor temporal distorsionador’” que concurre en
este campo. Este factor es reflejo de que el registro de los derechos de Propiedad
Industrial no es inmediato y requiere de un lapso temporal, mas o menos dilatado.
En el caso de las patentes en Espafia pueden pasar entre 18 y 36 meses desde que
se presenta la solicitud hasta que se obtiene su concesion. De esta forma, si la crisis
de la COVID-19 comenz6 en Espaiia a principios de 2020, estos efectos sefialados
seran notables a partir del afio 2022 en adelante!!.

La importancia de la cuestion se ve acentuada por la imperante globalizacion
que ha llevado a la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual —en ade-
lante, la OMPI— a afirmar que: “la innovacion ha pasado a estar interrelacio-

oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2021/2021_02_02_PandemiaCOVID19dalmpulsoDesalnno.html
(consultado el 1 de julio de 2022).

8 No obstante, durante el afio 2021 se produjo un decremento del 8,2 % respecto al afio 2020,
lo que en términos absolutos coloca el nimero de solicitudes de patente en niveles del afio 2019.
Segun el informe «La OEPM en Cifras 2021», publicado por la OEPM. Disponible en: https://www.
oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/La_OEPM_
en_Cifras_2021.pdf (consultado el 30 de junio de 2022).

° Datos disponibles en la pagina web oficial de la Oficina Europea de Patentes. Disponible en:
https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/202 1/statistics/patent-applications.
html (consultado el 30 de junio de 2022).

10" CaNTOS PARDO, M., «ADR en el ambito de la propiedad industrial: el caso de la WIPO tras
la pandemiay», en CANDELARIO MACIAS, 1., (dir.), La propiedad industrial en tiempos de COVID-19,
Valencia, Tirant lo Blanch, 2022, pp. 225-259.

U Ibidem.
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nada a escala mundial”'?. En este sentido, teniendo en cuenta que el desarrollo
de las invenciones se localiza en un escenario internacional es muy probable que
en las controversias que puedan surgir concurran elementos de extranjeria
que compliquen material y juridicamente su resolucion.

Ante la aparicion de estos conflictos, los afectados por la vulneracion de dere-
chos de Propiedad Industrial podran acudir, segtn los casos, a la via jurisdiccional,
en concreto, al orden jurisdiccional civil o penal, pero también a la via administra-
tiva y contencioso-administrativa', asi como a las que se han denominado “las ins-
tituciones juridicas para la solucion de conflictos distintas al poder judicial” o “los
mecanismos alternativos de resolucion de controversias”'*, conocidas mayormen-
te, por sus siglas en inglés, como ADR (Alternative Dispute Resolution) —entre
las que podemos destacar: la conciliacion, el arbitraje y la mediacion—. Téngase
en cuenta, que este concepto ha evolucionado hacia un nuevo horizonte, el de las
ODR, esto es, Online Dispute Resolution, que implica incorporar la tecnologia a
las ADR', lo que ha supuesto que su desarrollo sea mas eficiente y eficaz y se ha
considerado por la doctrina como un paso hacia la justicia integral'®. En esta senda
han aparecido las plataformas inteligentes que se valen de sistemas algoritmicos
para el desarrollo de los ya denominados por algunos autores como i-ODR'7.

Sentado lo anterior, el objeto de este articulo es presentar las principales insti-
tuciones de mediacion que existen. Tras introducir brevemente las claves que nos
llevan a afirmar la relevancia de este asunto en un corto y medio plazo, se propone
la mediacion como un mecanismo de resolucion de conflictos extrajurisdiccional

12 OMPI, «Informe mundial sobre la propiedad intelectual en 2019 - La geografia de la innovacion:
nucleos locales, redes mundialesy, p. 6. Disponible en https://www.wipo.int/publications/es/details.
jsp?id=4467 (consultado el 20 de diciembre de 2021).

13 GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Civil. II. Los procesos especiales, Madrid, Castillo de
Luna, 2016, pp. 397-399.

14 Téngase en cuenta que este término de «mecanismo alternativo de resolucion de controversiasy
en realidad resulta impreciso, pues estas formas de resolucion de conflictos pueden darse de forma
simultanea y complementaria a un procedimiento judicial.

15 El uso de la tecnologia es muy amplio y ha ido evolucionando desde el uso de sistemas de
videoconferencia o comunicacion instantanea hasta pago en linea, sistemas que proporcionan un
calendario cronoldgico de los hechos y archivo telematico de documentacion, etc. Asi, la doctrina
considera que en el futuro esta diferenciacion desaparecerd pues todas las ADR incorporaran la
tecnologia en su desarrollo. MONTESINOS GARCIA, A., «Inteligencia Artificial y ODR», en BARONA
VILAR, S. (ed.), Justicia algoritmica y neuroderecho. Una mirada multidisciplinar, Valencia, Tirant
lo Blanch, 2021, p. 508.

16 BARONA VILAR, S., Nociones y principios de las ADR (solucién extrajurisdiccional de
conflictos), Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 28-29.

17 MARTIN Diz utiliza esta terminologia de «i-ODR» para referirse a las ODR que emplean la
inteligencia artificial para su desarrollo, con la que se pueden realizar desde funciones asistenciales a
decisorias. Martin Diz, F., «Justicia digital post-covid19: el desafio de las soluciones extrajudiciales
electronicas de litigios y la inteligencia artificialy, Revista de Estudios Juridicos y Criminoldgicos,
n.° 2, 2020, 41, p. 64. Actualmente ya encontramos ejemplos en los que se emplean sistemas
algoritmicos negociadores o mediadores, como el iCAN SYSTEMs (Canadd), asi como arbitrales,
que resuelven la controversia e imponen su decision a las partes. BARONA VILAR, S., «La mediacion
y su espacio en el habitat de la justicia integral, global, algoritmica», en BARONA VILAR, S., (ed.),
Meditaciones sobre mediacion (Med+), Valencia, Tirant lo Blanch, 2022, p. 41.
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eficaz para resolver este tipo de conflictos. Y ello, a fin de centrarnos en el objetivo
principal, que es recoger de forma organizada las instituciones mas relevantes que
prestan servicios de mediacion en este ambito, exponiendo sus principales carac-
teristicas, asi como las ventajas, desventajas y aspectos a mejorar. Finalmente, se
extraen los resultados que se derivan de la investigacion realizada, resefiando bre-
vemente las propuestas que a lo largo del articulo se desarrollan.

IL. LA MEDIACION EN EL AMBITO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:
CONVENIENCIAY LIMITACIONES

La mediacion se define como una forma de resolver y gestionar conflictos entre
dos o mas partes en la que estas pretenden alcanzar por si mismas con la inter-
vencion del mediador una solucion a su controversia'®. Se trata de una férmula
autocompositiva en la que son las partes las que alcanzan la solucion, lo que se
contrapone a otras formulas heterocompositivas, como el proceso judicial o el ar-
bitraje, en las que un tercero impone la solucion a las partes®

El sistema actual de mediacion para la solucion de conflictos y, en concreto,
para la resolucion de aquellos surgidos en relacion con los derechos de Propiedad
Industrial, tiene su origen en la expansion y el fomento de los referidos mecanis-
mos alternativos de resolucion de controversias, fomento que ha tenido lugar tanto
en el ambito nacional®® como internacional?.

La mediacion se presenta como una herramienta de resolucion de conflictos
eficaz para dar respuesta a aquellos conflictos que pueden generarse en el marco
de la explotacion y tutela de derechos de Propiedad Industrial. Este sistema, con

8 BARONA VILAR, S., Nociones y principios de las ADR..., cit., p. 67.

19 ParDO IRANZO, V., «El conflicto y sus medios de soluciony», en SANcHIS CREsPO, C., PARDO
OLIVARES, V., MONTON GARCIA, M.* L. y ZARAGOZA TEJADA, J. L., Derecho Procesal I, Jurisdiccion,
accion y proceso, 2* ed., Navarra, Thomson Reuters-Aranzadi, 2021, pp. 29-30.

2 Se habla de la existencia de una «época de renacimiento» de las ADRs en Espafia, que tiene
origen en las normas del siglo XXI, que pretenden impulsar la utilizacion de estos métodos alternativos
a la Administracion de Justicia, como son la Ley 60/2003, de Arbitraje y la Ley 5/2012, de mediacion
en asuntos civiles y mercantiles. ZUBIRI DE SALINAS, M.? M., «Las soluciones extrajudiciales en la ley
de patentes», en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. (dir.), La nueva Ley de patentes, Navarra, Thomson
Reuters-Aranzadi, 2015, p. 602. Posteriormente, han tenido lugar otras iniciativas legislativas como
el Anteproyecto de Ley de Impulso a la Mediacion, aprobado en enero de 2019, y el Anteproyecto de
la Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Publico de Justicia, de diciembre de 2020, que
recoge muchas referencias a estos medios extrajurisdiccionales de resolucion de conflictos.

21 Este fomento también ha venido impulsado por instituciones y organismos internacionales
como la Unién Europea, entre otras muchas normas y recomendaciones, a través de la Directiva
2008/52/CE sobre ciertos aspectos de la mediacion en asuntos civiles y mercantiles, que en Espafa
fue implementada a través de la Ley 5/2012, de mediacion en asuntos civiles y mercantiles. BARONA
VILAR, S., Mediacion en asuntos civiles y mercantiles en Esparia, Valencia, Tirant lo Blanch, 2013,
pp- 67-89. Otro hito resefiable es la aprobacion de la denominada «Convencion de Singapur sobre la
Mediacion», Convencion de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transaccion Internacionales
Resultantes de la Mediacion (Nueva York, 2018), que trata la eficacia extraterritorial de los acuerdos
de mediacion.
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mayor recorrido en el mundo anglosajon??, atin se encuentra en vias de desarrollo
en nuestro pais, aunque los hechos recientes reflejan que si se estan dando algunos
pasos a favor de este modelo de resolucion de controversias.

La mediacion arroja beneficios que podriamos denominar genéricos y que se
dan normalmente en cualquier tipo de mediacion: menor coste; mayor celeridad
en comparacion con el proceso judicial, lo que supone ahorro de tiempo, dinero
y recursos; flexibilidad del procedimiento que permite que se alcancen acuerdos
integrales sobre la controversia y también acuerdos parciales sobre aquellos aspec-
tos en los que las partes pueden estar conformes; generacion de confianza entre las
partes, propiciando un espacio para futuros acuerdos, etc*.

Algunas ventajas generales de la mediacion se transforman en beneficios espe-
cificos para la resolucion de conflictos relacionados con los derechos de Propiedad
Industrial®, entre los que podemos destacar: la posibilidad de elegir como media-
res a expertos en el campo técnico objeto de conflicto?; la rapidez de la mediacion
en comparacion con la via judicial, dada la velocidad a la que avanza la tecnologia
y que puede ocasionar la obsolescencia de los derechos en conflicto durante el
propio transcurso de un procedimiento judicial®; la confidencialidad, teniendo en
cuenta la importancia de los datos que pueden salir a la luz*’ y los dafios reputacio-
nales o de imagen publica que pueden evitarse?; la posibilidad de recurrir a estos

22 Por ejemplo, en el Derecho anglosajon podemos destacar los servicios de mediacion prestados
por JAMS (Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc.), que dispone de centros en Estados Unidos
y Reino Unido, y cuenta con un area de practica especializada en materia de Propiedad Intelectual. Se
regula por lo previsto en JAMS International Mediation Rules, Disponible en https://www.jamsadr.
com/international-mediation-rules/#Exclusion-of-Liability (consultado el 1 de julio de 2022).

2 BARONA VILAR, S., Nociones y principios de las ADR..., cit., pp. 76-79.

24 MONTESINOS GARCIA estudia los beneficios de la mediacion en el ambito de la propiedad
intelectual en general, cuyos razonamientos se acogen en este trabajo. MONTESINOS GARCIA, A.,
«Ultimas tendencias en la resolucion alternativa de conflictos relativos a la propiedad intelectual: el
centro de arbitraje y mediacion de la OMPI», Revista General de Derecho Procesal, n.° 30, 2013,
pp- 3-6.

% Esta ventaja puede perder valor si se pone en relacion con la especializacién de los Juzgados
de lo Mercantil operada en Espaiia, y que se ha visto acentuada por la reciente LO 7/2022, de 27 de
julio, de modificacion de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de
Juzgados de lo Mercantil. No obstante, lo cierto y relevante es que un Juez dificilmente podra tener,
ademas de la especializacion en un concreto ambito juridico, el conocimiento técnico especializado
que si podria tener un mediador, que ademas es técnico experto, y que puede resultar clave en un
conflicto en este campo. Al respecto de la implantacion de la especializacion de los Juzgados de lo
Mercantil, vid. MERINO BAyL0s, P. y SEOANE Lacalo, R., «La modernizacion y especializacion de los
tribunales espafioles en Propiedad Industrial, intelectual y competencia desleal», Revista Aranzadi
Doctrinal, n.° 9, 2016, pp. 41-50.

26 MONTESINOS GARCIA, A., «Ultimas tendencias...», cit., p. 4. [gualmente, la venta de productos
a través de internet facilita su distribucion masiva, asi, por ejemplo, la distribucion online de productos
que incorporan ilicitamente signos distintivos de una marca implica que cada dia que transcurre sin
que las partes alcancen una solucion se traduzca en un incremento considerable de los dafios causados.

27 El know-how puede ser fundamental en multiples conflictos como los relativos a topografias
de productos semiconductores protegidos u obtenciones vegetales protegidas.

2 VELERDAS PERALTA, A., «Mediacion en el ambito de la Propiedad Industrial», en ANDREU
MarTi, M.? M. y BoLDO RoDpa, C. (coords.), La Mediacion en asuntos mercantiles, Valencia, Tirant
lo Blanch, 2015, p. 233.
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procedimientos colaborativos, en contraposicion a los adversativos, dado el interés
comun que puede existir entre las partes en mantener una relacion pacifica®, asi
como la opcion de alcanzar acuerdos de mediacion que incluso pueden generar
posteriores negocios entre las partes.

A pesar de las notables ventajas, existen algunos inconvenientes y limitaciones
que implican que deba valorarse caso por caso la conveniencia de recurrir a la me-
diacion®. A continuacion, se mencionan dos de ellas.

Resulta esencial tener en cuenta que por medio de la mediacion pueden resol-
verse unicamente asuntos referidos a derechos disponibles, como bien establece
el articulo 2 Ley de mediacion en asuntos civiles y mercantiles y el articulo 136
de la Ley de Patentes. Limitacion con la que no cuenta el proceso judicial que
puede conocer cualquier clase de conflicto derivado de cualquier tipo de relacion
juridica®!. En este sentido, una situaciéon muy comun en los casos de comision de
actos de infraccion de derechos de Propiedad Industrial es aquella en la que aquel
a quien se le atribuye la presunta infraccion alega defensivamente la nulidad del
derecho que se presume vulnerado. En estos supuestos, si la parte que defiende
este argumento no renuncia a esta via de defensa, la mediacién dificilmente podra
prosperar —pudiendo, en su caso, alcanzarse algun acuerdo parcial que no afecte
a la validez del derecho—, en tanto en cuanto las partes no pueden llegar a un
acuerdo en el que se declare la nulidad de un derecho de Propiedad Industrial y
mucho menos pretender que se inscriba en los correspondientes registros publicos.
En estos casos, nos encontramos ante materias no disponibles que no pueden ser
resueltas por medio de mediacion®.

Otra limitacion de la mediacion la encontramos en la ausencia de confianza en
esta forma de resolucion de conflictos y en la generalizada ausencia de una cultura
de la mediacion. Esta barrera supone que en muchas ocasiones las partes direc-

¥ Por ejemplo: entre licenciante y licenciatario de un contrato de licencia de marca, caracterizado
por sus notas de duradero e intuitu personae, puede surgir un conflicto sobre la interpretacion de
una de las clausulas de su contrato. En este supuesto la mediacion se presenta como una forma de
resolucion de conflictos Optima para dirimir las controversias que pudieran surgir entre estas dos
partes contractuales que tienen interés en resolver sus discrepancias y continuar manteniendo su
relacion contractual. MARTI MIRAVALLS, J., «El Derecho Mercantil ante la mediacion: nueva realidad»,
en Branco GArcia, A. 1. (coord.), Tratado de mediacién, Tomo 1, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017,
p- 187. DUPLAN MARIN, M.* T., «La mediacion en los conflictos de propiedad intelectual», Diario La
Ley, n° 8829, 2016, p. 2.

30 Algunos autores apuntan que las particularidades de los conflictos en el &mbito de la Propiedad
Industrial, como los referidos a su registro o infraccion, relegan a la mediacion a un papel mas
secundario frente a la via judicial o frente a otros ADR. MARTI MIRAVALLS, J., «El Derecho Mercantil
ante...», cit., p. 198.

31 PARDO OLIVARES, V., «El conflicto y sus medios de solucion...», cit., p. 32.

32 Por el contrario, en el arbitraje la doctrina si ha considerado que en determinadas condiciones
e «incidenter tantum» los arbitros puedan conocer de las causas de nulidad. MASSAGUER FUENTES,
J., Acciones y procesos de infraccion de derechos de Propiedad Industrial, 2.* ed., Madrid, Civitas,
2020, pp. 247-250. Y DE MIGUEL ASENSIO, P. A., «Alcance de la arbitrabilidad de los litigios sobre
derechos de propiedad industrial», Arbitraje: Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones, vol.
VIL n.° 1, 2014, 81, pp. 90-95.
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tamente no accedan a participar en esta forma de resolucion de conflictos, o que,
de hacerlo, no lo hagan con la seriedad y convencimiento deseables, por ejemplo,
enviando a la mediacion a representantes de la empresa que no tienen la suficiente
responsabilidad como para alcanzar acuerdos que pongan fin al conflicto, frustran-
do en gran medida la posibilidad de que la mediacion prospere.

Por tanto, la mediacion es una opcion muy ventajosa para la resolucion de este
tipo de conflictos y ello, a pesar de contar con limitaciones, que deberan valorarse
caso por caso. Asi con todo, una vez considerado conveniente acudir a esta via
extrajurisdiccional —bien sea de forma previa al conflicto o una vez este haya
surgido—, la siguiente pregunta que se nos plantea es a qué institucion mediadora
acudir, pues cada una de ellas cuenta con un reglamento de mediacién y condicio-
nantes diferentes, por lo que segln las circunstancias puede ser mas oportuno optar
por una u otra.

ITI. RECORRIDO POR LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES
MEDIADORAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Ley de Mediacion en asuntos civiles y mercantiles en su articulo 5 establece
que: “tienen la consideracion de instituciones de mediacion las entidades publicas
o privadas, espafiolas o extranjeras, y las corporaciones de derecho publico que
tengan entre sus fines el impulso de la mediacion, facilitando el acceso y adminis-
tracion de la misma, incluida la designacion de mediadores, debiendo garantizar la
transparencia en la referida designacion [...]”3.

A continuacion, se dibuja un mapa con las principales instituciones mediadoras
en materia de Propiedad Industrial, describiendo sucintamente la regulacion apli-
cable y las notas caracteristicas de cada una de ellas.

1. En el ambito internacional

Como se anticipaba en la introduccion, la globalizacion de los mercados —y
de las sociedades en general— ha acentuado la explotacion transfronteriza de los
derechos de Propiedad Industrial, asi como su infraccion, también transfronteriza.
Sin embargo, los actuales mecanismos judiciales de tutela de estos derechos en
muchas ocasiones resultan deficientes, atendiendo a circunstancias como la con-
currencia de regimenes normativos nacionales, europeos e internacionales —cada
uno con sus peculiaridades y las implicaciones sobre soberania que se despren-
den— o la facilitacion de la comision de infracciones a través de Internet y demas

33 Segun la ley espafiola, la mediacion no podra ser realizada por estas instituciones, sino que
la «funcion de mediacion» se debera realizar por personas naturales que se hallen en pleno ejercicio
de sus derechos civiles, segun el articulo 11.1 Ley de Mediacion en asuntos civiles y mercantiles.
BARONA VILAR, S., Mediacion en asuntos civiles y mercantiles..., cit., pp. 67-89.
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medios tecnoldgicos, entre otras*. Ante estas circunstancias la mediacion se pre-
senta como una solucion a esta encrucijada, ya que permite salvar algunos de estos
obstaculos®, habiendo adquirido un creciente protagonismo en el ambito de las
relaciones prlvadas internacionales civiles y mercantiles*® —ocupando, sin embar-
g0, aun un papel muy secundario en relacion con otras vias—.

En esta linea, la mediacion electronica’’ también ostenta cada vez una mayor
relevancia, ya que, ademas de facilitar la participacion de sus intervinientes desde
distintos lugares y en momentos temporales no sincronizados, ofrece otros benefi-
cios como, por ejemplo, los derivados de la comunicacion basada en el texto, que
permite reformular y reconsiderar las posiciones contenidas en las comunicaciones
escritas, disponer de un historial de comunicaciones exactas, etc..

No obstante lo anterior, uno de los principales obstaculos que puede encontrar-
se en los casos de mediaciones que resuelven conflictos transfronterizos es la eje-
cucion de los acuerdos alcanzados. Asi, para favorecer la ejecucion de los acuerdos
de mediacion en el ambito internacional surgié la Convencion de las Naciones
Unidas sobre los Acuerdos de Transaccion Internacionales Resultantes de la Me-
diacion, aprobada en diciembre de 2018, y conocida como la Convencion de Sin-
gapur sobre la Mediacion®. Sin embargo, actualmente ha sido ratificada por pocos

3 MoNTESINOS GARcia, A., «Ultimas tendencias...», cit., p- 3. VELERDAS PERALTA, A.,
«Mediacion en el ambito de la Propiedad...», cit., pp. 230-231.

3 El profesor internacional privatista PALAO MORENO destaca la especial relevancia de la
autonomia de la voluntad en el caso de mediacion en conflictos transfronterizos, que permite que
las partes puedan seleccionar el lugar y el idioma del procedimiento. En este sentido, la seleccion
de la sede de la mediacion permite a las partes anclar juridicamente su litigio al ordenamiento de
un Estado concreto y, en consecuencia, deslocalizar la mediacion en situaciones internacionales.
PaLAO MORENO, G., «Autonomia de la voluntad y mediacion en conflictos transfronterizos en el Real
Decreto-Ley 5/2012», Diario La Ley, n.° 7847, 2012, p. 2.

3¢ ESTEVE GONZALEZ, L., «La importancia de la mediacion internacional y transfronteriza en
la resolucion de controversias privadas de siglo XXI: competencia, derecho aplicable y eficacia
extraterritorialy, en CASTILLEJO MANZANARES, R. y ALONSO SALGADO, C. (dir.), Nuevos debates en
relacion a la mediacion penal, civil y mercantil, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago
de Compostela, Serv. de Publ. e Intercambio Cientifico, 2018, p. 276.

7 Entiéndase por mediacion electronica aquélla que se realiza utilizando de forma total o parcial,
y con las debidas garantias y exigencias legales de identidad, seguridad, confidencialidad y proteccion
de datos personales, de medios de telecomunicacion e informacion, aplicaciones informaticas o
soportes electronicos a distancia, en cualquier tipo de canal tecnoldgico, que permite la realizacion de
gestiones personales y documentales entre intervinientes y el mediador. MARTIN D1z, F.,, «Objetivos,
principios y efectos de la mediacion electronica: perspectiva nacional y comparaday, en CASTILLEJO
MANZANARES, R. y ALONSO SALGADO, C. (dir.), Nuevos debates en relacion a la mediacion penal,
civil y mercantil, Universidad de Santiago de Compostela, Serv. de Publ. e Intercambio Cientifico,
Santiago de Compostela, 2018, p. 46.

3% VAzQUEZ DE CASTRO, E., «La mediacion electronica o en linea. Tecnologia en la mesa de
negociaciony, en GARCIA Mavo, M. (dir.), La mediacion por el mundo: un camino hacia la paz,
Santiago de Chile, Olejnik, 2020, pp. 223-236.

¥ A pesar de la buena acogida que ha tenido por la doctrina, no esta exenta de dudas tedricas
y significativas como las planteadas por el profesor Esplugues Mota. ESPLUGUES MoTa, C., «La
Convencion de Singapur de 2018 sobre mediacion y la creacion de un titulo deslocalizado dotado
de fuerza ejecutiva: una apuesta novedosa, y un mal relato», REDI, vol. 72, n.° 1, 2020, pp. 63-66.
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Estados, por lo que la ejecucion de los acuerdos puede resultar muy problematica
en algunos casos*.

1.1. El servicio de mediacion del Centro de Arbitraje y Mediacion
de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual

La OMPI se erige como la institucion internacional de referencia, cuya labor de
impulso, divulgacion y cooperacion en el ambito de la Propiedad Intelectual —en
su concepcion internacional— cuenta con una amplia experiencia.

Mas concretamente, la OMPI es un organismo de las Naciones Unidas que ac-
tua como foro mundial en materia de Propiedad Intelectual*'. Su misién fundamen-
tal es fomentar la proteccion de la Propiedad Intelectual en todo mundo, mediante
la cooperacion entre los Estados y, en su caso, los organismos internacionales, y
ello con el fin de alcanzar un sistema equilibrado que promueva la creatividad y
la innovacion®’. Su actividad se ha ampliado y diversificado considerablemente
desde su creacion, desarrollando actualmente funciones relacionadas con todo tipo
de servicios, politicas, acciones de cooperacion e informacion en el ambito de la
Propiedad Intelectual®.

En la actualidad la componen 193 Estados miembros y se rige por lo dispuesto
en el Convenio que establece la OMPI, firmado en Estocolmo el 14 de julio de
1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979 —denominado comunmente como
Convenio de la OMPI—, por medio del cual se instituyé la organizacion*.

La OMPI cuenta con una de las instituciones de mayor relevancia en este am-
bito: el Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI, establecido en 1994, con
sede en Ginebra y oficina en Singapur. Este Centro, entre otras funciones, presta
servicios para la administraciéon de mecanismos extrajurisdiccionales de solucion

40 Pueden consultarse los Estados que lo han ratificado actualmente en: https://uncitral.un.org/
es/texts/mediation/conventions/international_settlement_agreements/status (consultado el 1 de julio
de 2022).

4 Entendida esta segun el concepto internacional antes referido, esto es, incluyendo lo que en el
ordenamiento juridico espafiol se entiende por Propiedad Industrial y Propiedad Intelectual.

42 LANTERI, P, «La problematica de la IA y el Derecho de autor llama a la puerta de la OMPI»,
en DiEz ALFONSO, A. (dir.), Cuadernos juridicos del Instituto de Derecho de Autor, Madrid, Instituto
de Derecho de Autor, 2020, p. 355.

4 OMPI, WIPO Intelectual Property Handbook: Policy, Law and Use, WIPO Publication,
vol. 489, 2004, pp. 5-6. Disponible en https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_489.pdf
(consultado el 1 de julio de 2022).

4 Pueden consultarse sus Estados miembro en https://www.wipo.int/members/es/ (consultado
el 1 de julio de 2022). Ademas, el Convenio de la OMPI se encuentra disponible en https://wipolex.
wipo.int/es/text/283834 (consultado el 1 de julio de 2022). Para saber mas sobre el origen de la
OMPI, vid. EXEDI-SAMNIK, J., L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI),
Bruselas, Bruylant, 1975.
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de controversias, actuando de forma independiente e imparcial**. En concreto, en-
tre los procedimientos de solucion de controversias administrados por este Centro
que tradicionalmente se han ofrecido se encuentran la mediacion, el arbitraje, el
arbitraje acelerado y la decision de experto*. No obstante, a raiz de la pandemia se
han incorporado dos nuevos tipos de ADR para dar respuesta a los conflictos rela-
cionados con las ciencias de la salud: por un lado, un servicio de mediacion espe-
cializado en la resolucion de conflictos en el &mbito de las ciencias de la salud —en
inglés, WIPO Mediation for Life Sciences Disputes— y, por otro lado, un servicio
consistente en la creacion de un panel de mediadores para la resolucion de disputas
que puedan surgir en una relacion duradera en el ambito de las ciencias de la salud
—en inglés, WIPO Dispute Resolution Board for Life Sciences Disputes—*".

El Reglamento de Mediacion de la OMPI*® —en adelante, Reglamento de Me-
diacion—, cuya ultima version entr6 en vigor el 1 de julio de 2021, resulta de apli-
cacion cuando los acuerdos de mediacion prevean que la mediacion se desarrolle
de conformidad con este (art. 2 del Reglamento de Mediacion). Téngase en cuenta
que este tipo de procedimientos se establecen para resolver disputas que afectan
a derechos de Propiedad Intelectual, pero que también admiten su aplicacion para
cualquier otro tipo de controversia de cardcter comercial, aunque no se refieran
directamente a estos derechos®. Esta es una ventaja notable respecto al proceso
judicial en el que el objeto del proceso queda delimitado por la pretension y re-
sistencia y el juez no puede entrar a conocer de otros conflictos o circunstancias
tangenciales no incluidas en el objeto del proceso.

Podemos destacar los siguientes aspectos de este Reglamento de Mediacion:

La redaccion del texto es muy amplia, lo que permite adaptar el procedimiento
de mediacion a los distintos tipos de conflictos y circunstancias que pueden con-
currir en su desarrollo. Esta forma de redaccidn se traduce en flexibilidad, que se
hace especialmente patente en el articulo 12 del Reglamento de Mediacion que
prevé que el mediador tendra libertad —con la amplitud y laxitud que este término
refiere— para reunirse y comunicarse separadamente con las partes.

4 OMPI, Reglamentos de Mediacion, Arbitraje, Arbitraje Acelerado y Decision de Experto y
Clausulas de la OMPI, 2020, p. 2. Disponible en: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_
pub_446.pdf (consultado el 1 de julio de 2022).

% Los Reglamentos reguladores de los mismos son: Reglamento de Mediacion de la OMPI,
Reglamento de Arbitraje de la OMPI, Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI y Reglamento
de Decision de Experto de la OMPI. Asi, debemos tener en cuenta que su ultima version entrd
en vigor el 1 de enero de 2020. Disponibles en: https://www.wipo.int/amc/es/mediation/rules/
(consultado el 17 de febrero de 2022). Estos Reglamentos se inspiran en las reglas de la Comision
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI) y, ademas, reconocen una amplia
autonomia a las partes. MONTESINOS GARCIA, A., «El arbitraje en materia de propiedad intelectualy,
Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje, n.° 1,2013, p. 36.

47 CANTOS PARDO, M., «ADR en el ambito de la propiedad...», cit., pp. 252-256.

“ Disponible en http://www.wipo.int/amc/es/mediation/rules/ (consultado el 18 de febrero de
2022).

4 Al respecto MONTESINOS GARCIA habla de «especialidad, pero no exclusividad». MONTESINOS
GARCia, A., «Ultimas tendencias...», cit., pp. 11-12.
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Asimismo, el Reglamento establece la posibilidad de que un intermediario ex-
terno pueda asistir a las partes que no estan vinculadas por un acuerdo de me-
diacion a considerar la solicitud de mediacion (art. 4. b del Reglamento de Me-
diacion). Este servicio preliminar puede resultar fundamental para que las partes
evaluen debidamente la situacion inicial y consideren esta opcion dentro del marco
de la voluntariedad, especialmente en aquellos casos en que las partes no sean pro-
clives a recurrir a esta via. Esta prevision reglamentaria concuerda con la labor de
promocion e impulso de la mediacion propias del Centro de Arbitraje y Mediacion.

El articulo 7 del Reglamento de Mediacion define la manera en que sera nom-
brado el mediador®® en los casos en los en que las partes no han alcanzado un
acuerdo al respecto. En este procedimiento se prima la voluntad de las partes que
pueden descartar a algunos de los candidatos y enumerar ordenadamente a los que
prefieran de entre un listado previamente facilitado por el Centro de Arbitraje y
Mediacion. No obstante, si se atribuyen ciertas capacidades al Centro de Arbitraje
y Mediacion, como el hecho de que si las partes no consideran a ninguna perso-
na aceptable como mediador —o ninguna de ellas puede aceptar—, el Centro de
Arbitraje y Mediacion pueda designar al mediador. Esta facultad se ve reforzada
en aquellos casos en los que a juicio del Centro de Arbitraje y Mediacion el proce-
dimiento ordinario de nombramiento del mediador no sea apropiado para el caso.
Esta concreta regulacion, que tiene su fundamento en la solvencia y experiencia de
este Centro de Arbitraje y Mediacion y pretende velar por la designacion del me-
diador mas idoneo, puede perjudicar la percepcion de las partes sobre el principio
de voluntariedad de la mediacion y considerarse invasiva por estas. Para solventar
lo anterior, en nuestra opinidn seria mas conveniente que se previera la facilitacion
de un nuevo listado de mediadores a las partes, para que pudiera realizarse un se-
gundo —e incluso tercer, si fuera necesario— intento de designacion del mediador
por ellas.

Por lo que se refiere al desarrollo de la mediacion, el Reglamento vigente —a
diferencia de su antecesor— hace mencion a que las partes podran acordar que las
reuniones se desarrollen por teléfono, videoconferencia o utilizando herramientas
en linea. De esta manera, el Centro de Arbitraje y Mediacion apuesta por la media-
cion electronica. Sin embargo, aiin no incluye en el Reglamento ninguna referencia
a la inteligencia artificial, la cual si es actualmente empleada por la OMPI para el
desarrollo de otras de sus funciones®'.

50 El Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI dispone de un listado de mediadores externos
expertos altamente cualificados —y poliglotas—, los cuales estan perfectamente familiarizados con
la mediacion y poseen conocimientos especializados sobre Propiedad Intelectual.

51 La OMPI esta trabajando en la aplicacion de la inteligencia artificial en multiples campos de
su actividad. Actualmente tiene implementados sistemas de inteligencia artificial para la traduccion
automatica de documentos (Patentscope), la busqueda de imagenes dentro de la Base Mundial
de Datos sobre Marcas y la clasificacion automatica de patentes. Informacion disponible en su
pagina web oficial: https://www.wipo.int/about-ip/es/artificial_intelligence/ip_administration.html
(consultado el 1 de julio de 2022).
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El articulo 14 del Reglamento de Mediacion dispone que el mediador podra
proponer a las partes otros procedimientos y medios que considere mas apropia-
dos para resolver los conflictos surgidos entre las partes de una forma mas eficaz,
menos onerosa y mas productiva, como determinacion pericial, arbitraje y arbitraje
sobre las ofertas presentadas por las partes. Téngase en cuenta que este tipo de re-
solucion de conflictos no son estancos, pues el propio Centro de Arbitraje y Media-
cion prevé la posibilidad de que se establezcan procedimientos en cascada, esto es:
mediacion seguida, en ausencia de solucion, de arbitraje (acelerado); mediacion
seguida, en ausencia de solucion, de decision de experto; mediacion seguida, en
ausencia de solucion, de proceso Jud1c1a1 etc.

Por ultimo, son muchas las precisiones que el Reglamento de Mediacion es-
tipula a favor de la confidencialidad (arts. 13.c), 15 a 18 y 20 del Reglamento de
Mediacion). Y ello por cuanto, como se ha expuesto, la confidencialidad es un
principio basico que se presenta como un beneficio altamente valioso para las par-
tes en este tipo de conflictos.

Por lo que respecta a su experiencia, son numerosos los conflictos que se han
resuelto en el Centro de Arbitraje y Mediacion —en total, el centro cuantifica mas
de 900 casos resueltos desde 2012, incluyendo mediaciones, arbitrajes, arbitrajes
acelerados y decisiones de experto’>—. También, son numerosos los Buenos ofi-
cios de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual en los que una parte
inmersa en un conflicto contacta con el Centro de Arbitraje y Mediacion porque
tiene interés en someter esa controversia a mediacion o arbitraje, pero no cuenta
con un acuerdo previo entre las partes en estos términos —en este caso, el Centro
de Arbitraje y Mediacion cifra en 750 solicitudes de buenos oficios, destacando
que algunas de ellas han dado lugar posteriormente a procedimientos de ADR ante
este Centro—. Por tanto, una parte de las mediaciones administradas se basaron
en clausulas contractuales que las partes habian incorporado previamente en sus
contratos —esta practica se debe, entre otros motivos, al trabajo de difusion y
promocion de este tipo de clausulas que se viene realizando tanto por parte de la
OMPI como de las oficinas nacionales correspondientes— y otras en las que las
partes una vez ha surgido el conflicto acuerdan el sometimiento a mediacion™.

Las mediaciones que se administran ante este Centro se refieren a controversias
de muy distinta naturaleza relativas a licencias de marcas, patentes, derechos de

52 Disponible en https://www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html (consultado el 1 de julio de
2022).

53 El Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI pone a disposicion del publico clausulas
contractuales tipo y acuerdos de sometimiento para facilitar la sumision de controversias sobre
Propiedad Intelectual y Tecnologia a los procedimientos de resolucion alternativa de controversias
(ADR) de la OMPI. Al respecto puede consultarse el generador de clausulas de la OMPI: https://
www.wipo.int/amc-apps/clause-generator/ (consultado el 1 de julio de 2022). DE CASTRO LLAMAS,
1., «Mediacion de controversias en materia de propiedad intelectual e industrial», en STURMANN, S.
(coord.), XXX Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual: coleccion de conferencias
con motivo de las jornadas de estudio celebradas el 19 y 20 de febrero de 2015 por el Grupo Espaiiol
de la AIPPI, Barcelona, Grupo Espaiiol de la AIPPI, D.L., 2015, pp. 29-30.
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autor o software, acuerdos de investigacion y desarrollo, acuerdos de transferen-
cia de tecnologia o de procesamiento de datos, etc., respecto de las que surgen
conflictos también diversos sobre el cumplimiento o incumplimiento contractual,
la declaracidon de actos de infraccion, la produccion de danos, etc. Y todos ellos
referentes a sectores muy dispares que van desde el arte y patrimonio cultural, la
energia, las TICs, etc.>*. Asimismo, pueden resolverse conflictos que no se refieran
unicamente a derechos de Propiedad Intelectual, lo que enriquece y facilita las po-
sibilidades de acuerdo, pues es posible que entre las partes que exista una relacion
contractual, ademas de las controversias sobre estos derechos, existan conflictos
comerciales que pueden resolverse en una misma mediacion facilitando la ejecu-
cion del contrato™

Las partes del conflicto que acuden a este Centro son de diferente naturale-
za —sociedades de gestion colectiva, productores, PYMEs y grandes empresas,
universidades, asi como personas f1s1cas artistas, inventores...*—, proviniendo
todas ellas de distintas partes del mundo. A estos efectos, conviene destacar que
el Centro puede administrar mediaciones sobre conflictos domésticos. Asi, dos
partes pertenecientes a un mismo Estado entre las que surja un conflicto relativo a
un derecho de Propiedad Industrial nacional pueden recurrir a este Centro para la
resolucion de su conflicto a través de mediacion. Asimismo, las sedes de los proce-
dimientos de las ADR de la OMPI se han localizado a lo largo de todo el mundo,
empleandose también multiples idiomas para su desarrollo.

5% En relacion con lo anterior, téngase en consideracion que el Centro de Arbitraje y Mediacion
de la OMPI ha previsto normas especificas para algunos sectores industriales, como es el caso del
Reglamento de Mediacion y Arbitraje Acelerado de la OMPI para el Sector del Cine y Medios de
Comunicacion. Disponible en https://www.wipo.int/amc/es/film/ (consultado el 1 de julio de 2022).

55 El Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI publica algunos supuestos que han sido
resueltos por esta via, pero garantizando la confidencialidad de la informacion, es decir, sin incluir
datos que permitan identificar a las partes o el conflicto en si mismo. A continuacion, citamos
literalmente uno de estos ejemplos relativo a licencias sobre patentes: «En el contexto de un contrato
de consultoria, una consultora de tecnologia titular de patentes en tres continentes divulgd una
invencion patentada a un importante fabricante. El contrato no transfirié ni concedio licencias sobre
derecho alguno al fabricante. Cuando el fabricante comenz6 a vender productos en los que, segun
la compaiiia de consultoria, se incluia la invencién patentada, la compaiiia de consultoria manifestd
su intencidn de iniciar demandas por infraccion de patentes en todas las jurisdicciones en las que la
compafiia consultora era titular de dichas patentes. Las partes comenzaron a negociar una licencia
sobre la patente con la ayuda de expertos externos, pero no se pusieron de acuerdo sobre las regalias,
ya que la indemnizacion por dafios y perjuicios que solicitaba la compaiiia consultora, de varios
millones de dodlares de los EE.UU., superaba con creces el importe que ofrecia el fabricante. Las
partes sometieron la controversia a mediacion en virtud del Reglamento de Mediacion de la OMPI. El
Centro de la OMPI propuso mediadores especializados en patentes y en la tecnologia pertinente. Las
partes optaron por uno de los mediadores, quién celebrd una reunion de dos dias con las partes, en la
que éstas llegaron a un acuerdo no sélo sobre la cuestion de las regalias, sino sobre futuros contratos
de consultoria. Asi pues, la mediacion fue decisiva para transformar una situaciéon de controversia
en que las partes se preparaban a entablar un litigio prolongado y oneroso, en una situacion en la
que pudieron llegar a un acuerdo que respetaba los intereses comerciales de ambas partes y garanti-
zaba la utilizacion provechosa de la tecnologia en beneficio de dichos intereses». Disponible en
https://www.wipo.int/amc/es/mediation/case-example.html (consultado el 14 de septiembre de 2022).

56 Disponible en https://www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html (consultado el 1 de julio de
2022).
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La doctrina ha reconocido y destacado que este Centro de Arbitraje y Media-
cion de la OMPI es la institucion internacional de referencia®. Esto viene avalado
tanto por su dilatada experiencia en la administracion de mediaciones muy diver-
sas como por el elevado porcentaje de acuerdos alcanzados en sus mediaciones (70
%), que en 2021 se ha visto incrementado a un 75 %, debido al uso de herramientas
de administracion de casos en linea.

1.2.  Otras funciones del Centro de Arbitraje y Mediacion de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual

Mencion aparte requieren los procedimientos administrativos de resolucion de
disputas sobre nombres de dominio administrados por la OMPI en virtud de la Po-
litica uniforme de solucion de controversias en materia de nombres de dominio®® y
que en términos numéricos ya superan los 57.000 procedimientos®. No cabe duda
de que este Centro es mundialmente reconocido como el proveedor de servicios
por excelencia en lo que se refiere a las controversias que pueden surgir sobre el
registro y uso de nombres de dominio de Internet®.

Ademas, el Centro de Arbitraje y Mediacion realiza otras funciones, entre las
que podemos destacar la colaboracion con otras Oficinas o entidades de Propiedad
Industrial e Intelectual —en adelante, Oficinas de Propiedad Intelectual—°'. En
este sentido, la OMPI ha suscrito multiples convenios de colaboracion a los efectos

37 Entre otros autores que destacan la labor de la OMPI: ZUBIRI DE SALINAS, M.* M., «Las
soluciones extrajudiciales en la ley de patentes», en La nueva Ley de patentes..., cit., p. 592.
MASSAGUER FUENTES, J., Acciones y procesos de infraccion..., cit., p. 247. SUGRANES CocCA, E., «La
mediacion como resolucion alternativa de conflictos en el derecho de Propiedad Industrial», Anuario
de justicia alternativa, n.° 7, 2006, p. 227.

% La Politica uniforme para la resolucion de conflictos en materia de nombres de dominio fue
aprobada por la Corporacion para la Asignacion de Numeros y Nombres en Internet —en adelante,
ICANN, segun sus siglas en inglés— el 24 de octubre de 1999. Esta politica regula las condiciones
para resolver los conflictos que puedan surgir entre los solicitantes de un registro de un nombre
de dominio y el registrador sobre el registro y el uso de un nombre de dominio de Internet. Los
procedimientos establecidos en virtud de la clausula 4 de la citada politica se desarrollaran segiin
lo previsto en el Reglamento de la politica uniforme para la resolucion de conflictos en materia de
nombres de dominio y el Reglamento adicional del proveedor del servicio de resolucion de conflictos
administrativos seleccionado. Para mas informacion, consulte https://www.icann.org/resources/
pages/policy-2012-02-25-es (consultado el 1 de julio de 2022). Un ejemplo paradigmatico en este
campo es el caso «Renfey, planteado en el ailo 2000 ante el Centro de Mediacion y Arbitraje de la
OMPL. En este caso, el nombre de dominio disputado era «renfe.org, el cual habia sido registrado
ante Network Solutions, Inc. por una persona fisica, en perjuicio de las marcas registradas que poseia
la Red Nacional de Ferrocarriles. La reclamacion formulada por RENFE se amparaba en la referida
Politica Uniforme de Resolucion de Disputas de ICANN y en el Reglamento complementario de
la OMPI y finalmente se resolvio en favor la misma. RaAmMos HERRANZ, 1., «Propiedad Industrial y
propiedad intelectual», Revista de contratacion electronica, n.° 12,2001, p. 87.

% Datos extraidos de la pagina web oficial de la OMPI https://www.wipo.int/amc/es/center/
caseload.html (consultado el 1 de julio de 2022).

% MONTESINOS GARCiA, A., «Ultimas tendencias...», cit., pp. 25-27.

! Pueden consultarse las acciones concretas por paises en https://www.wipo.int/amc/es/center/
specific-sectors/ipoffices/ (consultado el 1 de julio de 2022).
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de asistir a las Oficinas de Propiedad Intelectual en el desarrollo de sus funciones
de mediacion —y arbitraje—, pero también ha suscrito convenios en los que la
implicacion de la OMPI es mas intensa, como es el caso del Memorando de En-
tendimiento suscrito el 12 de septiembre de 2012 entre la OMPI y el Instituto de
la Propiedad Industrial de Brasil en el que se establece un procedimiento conjunto
de resolucion de controversias®?. Asimismo, resulta destacable la estrechisima co-
laboracion que se ha venido realizando con la Oficina de Propiedad Intelectual de
Singapur junto con la que se administran mediaciones y otro tipo de ADR®.

En el caso de Espafia la colaboracion entre la OMPI y la OEPM se ha centrado
en (i) realizar funciones de sensibilizacion, (ii) elaboracion conjunta de modelos
de contratos de transferencia de la tecnologla que incluyen cldusulas de sumisién
a arbitraje y mediacion, y (iii) el apoyo a la Pledge de Mediacion de la OMPI sobre
controversias en esta materia®.

Por su parte, la OMPI publico en 2018 la Guia sobre métodos alternativos de
solucion de controversias (ADRs) para las Oficinas de Propiedad Intelectual y los
tribunales judiciales®, en la que se trata la colaboracion entre las Oficinas de Pro-
piedad Intelectual y el Centro de Arbitraje y Mediacion, y se presentan opciones
para las Oficinas de Propiedad Intelectual que desean instaurar y promover las
ADR en sus oficinas®.

2 Garcia VIDAL, A., La OEPM como institucién mediadora y arbitral. Informe sobre las
opciones de implantacion y desarrollo, Céatedra de Innovacion y Propiedad Industrial Fernandez-
Noévoa, 2018, p. 41. Version online en http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_
relacionados/Publicaciones/Estudios-Articulos/LaOEPMcomolnstitucionMediadoraArbitral.pdf
(consultado el 1 de julio de 2022).

6 Manteniendo la confidencialidad exigible, se han publicado algunos conflictos resueltos
por mediacion en este caso de colaboracion con la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur. A
continuacion, se cita literalmente uno de ellos: «En el contexto de los procedimientos de oposicion
e invalidacion de marcas ante Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur, las partes, un individuo
tailandés y una empresa estadounidense, sometieron su disputa a la Mediacion de la OMPI. Se llevo
a cabo una sesion de mediacion de un dia en Singapur y, con la asistencia del mediador, las partes
concluyeron un acuerdo para solucionar el conflicto por medio de mediacion. A través de la mediacion,
las partes pudieron resolver sus disputas de marcas transfronterizas dentro de los cuatro meses
posteriores al comienzo de la mediacion. Ademas, las partes pudieron beneficiarse de la financiacion
del IPOS EMPS, que subvencionaba los honorarios de administraciéon del Centro de la OMPI, los
honorarios y gastos del mediador y los honorarios y gastos de los abogados de las partes (la traduccion
es nuestra)». WOLLGAST, H. y ACCORNERO, C., «The WIPO Arbitration and Mediation Center Singapore
Office —Recent Developments», Law Gazette, 2022. Disponible en https://lawgazette.com.sg/news/
updates/wipo-recent-developments/ (consultado el 15 de septiembre de 2022).

¢ CARTAGENA ABELLA, P, «Colaboracion OEPM/OMPI en materia de Mediacion y Arbitraje»,
Jornada: Mediacion y arbitraje en Propiedad Industrial: ;la OEPM como institucion mediadora y
arbitral?, organizada por Catedra de Innovacion y Propiedad Industrial Carlos Fernandez-Noévoa,
2018. Disponible en http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/
Ponencias/127_00_JornadaMediacionArbitrajePI_OEPM.pdf (consultado el 1 de julio de 2022).

% Disponible en https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_guide_adr.pdf (consultado
el 1 de julio de 2022).

% CARTAGENA ABELLA, P., «Colaboracion OEPM/OMPI...», cit.
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En definitiva, el Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI se posiciona in-
ternacionalmente como la institucion por excelencia debido a la amplia magnitud
de su actuacion en este campo, que va mucho maés alla de la administracion exitosa
de mediaciones. Por ello, entendemos que esta institucion puede ser la primera en
hacer frente a los retos que el futuro nos depara en este ambito, como la incorpo-
racion de sistemas algoritmicos para la realizacion de funciones asistenciales de la
mediacion —Ilos cuales ya se utilizan por la OMPI para otras cuestiones—. Lo que,
no obstante, requerira de la implementacion de las debidas garantias, entre otros
muchos ej emplos para salvaguardar la confidencialidad de la informacion con las
correspondientes medidas técnicas.

1.3.  La Asociacion Internacional de Marcas y otras entidades internacionales

Existen otras entidades internacionales dedicadas a la Propiedad Industrial,
como la Asociacion Internacional de Marcas —International Trademark Associa-
tion, en sus siglas en inglés, INTA—¢7, que promueven la mediacién como forma
de resolucion de conflictos®®. Esta Asociacion elabora un Panel of Trademarks Me-
diators, que recoge un listado internacional de mediadores —miembros de esta
asociacion— cualificados con amplios conocimientos legales y de tipo econdémico,
asi como una acreditada experiencia. No obstante, a diferencia del Centro de Ar-
bitraje y Mediacion de la OMPI, esta Asociacion no administra la mediacion, sino
que solo ofrece este listado de mediadores y seran las partes las que haciendo uso
del mismo elegiran al mediador. Es por ello que la INTA y el Centro de Arbitraje
y Mediacion de la OMPI tienen un acuerdo de colaboracion el cual, entre otras
cuestiones, permite que los miembros de la INTA puedan acudir a un procedi-
miento de mediacion administrado por la OMPI con ciertos beneficios, en el que
los mediadores pueden provenir del Panel de la INTA o de los listados del Centro
de Arbitraje y Mediacion de la OMPI®.

Otra organizacion referente es la Federacion Internacional de Semillas —Inter-
national Seed Federation, en sus siglas en inglés, ISF>—, la cual ha desarrollado
un conjunto de normas reguladoras de la mediacion, la conciliacion y el arbitraje
para resolver disputas sobre cuestiones relacionadas con el comercio de semillas

7 La INTA es la mayor asociacion internacional de titulares de marcas y profesionales dedicados
al soporte de las marcas comerciales y los derechos de la Propiedad Intelectual relacionados. Entre
sus objetivos se encuentra el fomento de la confianza de los consumidores, el crecimiento econémico
y la innovacion. En total la componen 34.369 profesionales y 6.484 organizaciones, provenientes de
185 paises. Para mas informacion, vid. https://www.inta.org/

% En los afios 90 esta asociacion constituyé un comité para la puesta en marcha y el fomento
de las ADR como forma de resolver conflictos en este ambito. Al respecto de su origen y evolucion,
vid., MULLER, P., «International Trademark Association ADR Activities», en MARGELLOS, T., BONNE,
S., HUMPHREYS, G. y STURMANN, S., Mediation: Creating Value in International Intellectual Property
Disputes, Wolters Kluwer, 2016.

% SUGRANES Coca, E., «La mediacion como resolucion alternativa...», cit., p. 229.

" Para mas informacion, consulte: https://www.worldseed.org/our-work/trade-rules/#dispute-
settlement (consultado el 1 de julio de 2022). GArcia VIDAL, A., La OEPM como institucion
mediadora..., cit., p. 48.
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para la siembra y la gestion de derechos de Propiedad Intelectual’! —segun la con-
cepcion internacional de este término—.

Asimismo, encontramos entidades internacionales que, aunque no desarrollan
su actividad en el ambito especifico de la Propiedad Industrial, pueden prestar
servicios de mediacion en este tipo de conflictos’, como son: la Corte Internacio-
nal de arbitraje de la Camara de Comercio Internacional”™, la Camara de arbitraje
internacional de Paris™, y la London Court of International Arbitration’.

2. En el ambito de la Unién Europea

Desde mediados de la década de los ochenta, la Union Europea ha venido de-
sarrollando en materia de Propiedad Industrial fundamentalmente dos lineas de
accion’, Una primera linea cuyo objeto es armonizar las legislaciones naciona-
les de los Estados miembros, a efectos de garantizar un mejor funcionamiento
del mercado unico interior, lo que se ha llevado a cabo a través de Directivas y
Reglamentos. Una segunda linea consistente en la creacion y regulacion de de-
rechos de Propiedad Industrial de la UE, como son los titulos de proteccion de
obtenciones vegetales, la Marca de la UE, los disefios y dibujos comunitarios, las
denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geograficas protegidas y
las especialidades tradicionales garantizadas. De entre las oficinas que gestionan
estos derechos de la Union Europea destaca la labor que realiza la Oficina de Pro-
piedad Intelectual de la Unién Europea —en adelante, la EUIPO— en la que se
gestiona la concesion y registro de marcas de la Union Europea, dibujos y modelos
comunitarios registrados.

2.1.  La Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea —EUIPO, en sus
actuales siglas en inglés— es una agencia descentralizada de la Union Europea

"I Estas normas se denominan Procedure Rules for Dispute Settlement for the Trade in Seeds for
Sowing Purposes and for the Management of Intellectual Property, su tltima version de 2015 esta
disponible en https://worldseed.org/wp-content/uploads/2015/10/ISF_Procedure_Rules_Dispute_
Settlement_2015.pdf?_ga=2.253398665.104748657.1646324023-1982755419.1646324023

2. GARCIA VIDAL, A., La OEPM como institucion mediadora.. ., cit., pp. 48-50.

3 Que se regula por el Reglamento de Mediacién de la CCI. Disponible en https://iccwbo.org/
dispute-resolution-services/mediation/mediation-rules/ (consultado el 1 de julio de 2022).

™ Que se regula por las Rules of Mediation, que entraron en vigor el pasado 1 de enero de
2021. Disponible en https://www.arbitrage.org/mediation/?lang=en/#REGLEMENT_MEDIATION
(consultado el 1 de julio de 2022).

5 Que se regula por el LCIA Mediation Rules, que entraron en vigor el 1 de octubre de 2020.
Disponible en https://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/LCIA_Mediation_Rules.aspx
(consultado el 1 de julio de 2022).

7 BOTANA AGRA, M., «Dimension internacional», en FERNANDEZ-NOvoA, C., OTERO LASTRES,
J. M. y BoTANA AGRA, M., Manual de la Propiedad Industrial, 3.* ed., Madrid, Marcial Pons, 2017,
p. 81.
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que ofrece proteccion en materia de derechos de Propiedad Industrial a empresas y
agentes innovadores en la Union Europea’.

La EUIPO se cre6 en 1994 en el marco del Tratado de la Unidon Europea de
1993 (tratado de Maastricht) con la denominacion de Oficina de Armonizacion del
Mercado Interior, cuya sede se establecid en Alicante. Su actividad fundamental
es el registro y la gestion de marcas de la Unidn Europea, dibujos y modelos co-
munitarios registrados. Asimismo, forma parte junto con el resto de Oficinas de
la Propiedad Industrial nacionales de la Red de Propiedad Intelectual de la Union
Europea que pretende ofrecer a los usuarios un sistema de registro similar, tanto en
el ambito nacional como el europeo. Ademas, desde 2012 alberga el Observatorio
Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual, en el que
se integran representantes del sector publico, sector privado, sociedad civil y ob-
servadores, que luchan contra la pirateria y la falsificacion’®.

Desde su puesta en marcha, la EUIPO fue percibiendo la complejidad de los
conflictos que surgian en relacion con los derechos administrados en su oficina, en
los que en multiples ocasiones las partes involucradas en el conflicto también es-
taban inmersas en otras controversias similares o accesorias, verbigracia, respecto
de derechos de Propiedad Industrial nacionales paralelos. De esta forma, en 2011
la EUIPO introdujo la mediacion en los procedimientos inter partes, con el fin de
ofrecer una herramienta mas apta para solucionar, ademas del conflicto sobre un
derecho administrado por la EUIPO, el conflicto global o conjunto de conflictos
que pudieran existir entre las partes, alcanzando una solucion mas satisfactoria
para las partes a largo plazo”. Asi, en el marco del incremento de funciones asig-
nadas a la EUIPO por medio del Reglamento (UE) n° 2017/1001 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, se le atribuyo la posibilidad de
prestar servicios de mediacion de caracter voluntario con el fin de ayudar a las par-
tes a alcanzar un acuerdo amistoso (art. 151.3 Reglamento [UE] n® 2017/1001)%.

Debemos tener en cuenta que esta iniciativa surge en un contexto en que existe
un creciente interés de la Union Europea en los Alternative Dispute Resolution y la
mediacion en particular®’. Por su parte, la EUIPO ha ido avanzando en esta linea.

"7 Vid. https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/the-office (consultado el 1 de julio de 2022).

8 El Reglamento (UE) n.° 386/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de abril de
2012, encomendod a la EUIPO la funcion de congregar a representantes de los sectores publico y
privado en el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual.

7 STURMANN, S., «La mediacion en el ambito de las marcas, dibujos y modelos», en Stiirmann,
S. (coord.), XXX Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual: coleccion de
conferencias con motivo de las jornadas de estudio celebradas el 19 y 20 de febrero de 2015 por el
Grupo Espaiiol de la AIPPI, Barcelona, Grupo Espafiol de la AIPPI, D.L., 2015, p. 14.

% BERMEJO GUTIERREZ, N., «La reforma del Reglamento de marca de la Union Europeay, La Ley
mercantil, n.° 37,2017, p. 4.

81 En ese espacio temporal en el ambito de la Union Europea destacan algunos pasos a favor
de la mediacion como forma de resolucion de conflictos en general, como la promulgacion de la
Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos
aspectos de la mediacion en asuntos civiles y mercantiles. Vid. ESPLUGUES MoTa, C., «Mediacion
civil y mercantil en conflictos transfronterizos en Espafia: de la Directiva 2008/52/CE a la Ley de
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En concreto, en el afio 2014 se introdujo la conciliacion en los procedimientos
inter partes®*; en 2018 se cred el Servicio de Resolucion Alternativa de Litigios;
en 2019 con motivo de la crisis ocasionada por la COVID-19 se creo el Servicio
especial de Resolucion Efectiva de litigios para pymes —que se desarrolla de for-
ma online—; en julio de 2020 se introdujeron la negociacion asistida y la determi-
nacion por experto —que pueden utilizarse de forma combinada o por separado—,
y en los proximos afios se preveé introduccién de un nuevo servicio de evaluacion
neutra temprana y la creacion de un Centro de Mediacion®, ambitos en los que ya
se esta trabajando por parte de la EUIPO.

Como se ha anticipado, desde octubre de 2011 la EUIPO ofrece un servicio de
mediacion en procedimientos inter partes en la fase de recurso —la cual queda
suspendida—, de manera que las partes por peticion conjunta pueden iniciar un
procedimiento de mediacion para intentar alcanzar un acuerdo amistoso a fin de
resolver sus diferencias®. En relacion con lo anterior, debe recordarse que las de-
cisiones de las Salas de Recurso pueden recurrirse ante el Tribunal General, cuyas
resoluciones a su vez estan sujetas a un derecho de recurso ante el Tribunal de Jus-
ticia de la Unidon Europea sobre cuestiones de derecho. De esta forma, el servicio
de mediacion de la EUIPO se presenta como una alternativa util a una resolucion
del conflicto lejana en el tiempo, costosa e incierta —si se agotan todas las posibi-
lidades de recurso—*°.

La regulacion del procedimiento de mediacion ante la EUIPO se contiene en
diversas normas. Por un lado, encontramos la Decision n® 2013-3 del Presidium de
las Salas de Recurso de 5 de julio de 2013 relativa a la solucion amistosa de litigios
(Decision relativa a la mediacion), la cual remite en su articulo 3.6 a las Normas
Relativas a la Mediacién, de 5 de julio de 2013, que facilitan la implementacion
de la Decision relativa a la mediacion y la complementan®. Ambos textos, espe-

mediacion de 2012, en ETXEBARRIA GURIDL J. F. (dir.), Estudios sobre el significado e impacto de
la mediacion: ;juna respuesta innovadora en los diferentes ambitos juridicos?, Navarra, Thomson
Reuters-Aranzadi, 2013, pp. 71-75.

82 La conciliacion se regula en la Decision n.° 2014-2 del Presidium de las Salas de Recurso, de
31 de enero de 2014, relativa a la solucion amistosa de litigios por la Sala competente. Disponible en
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_
practice/presidium_boards_appeal/Decision_2014-2_on_Conciliation_es.pdf (consultado el 1 de
julio de 2022).

8 La creacion de este Centro de Mediacion encuentra su amparo legal en el art. 170 del
Reglamento sobre la marca de la Unién Europea, que prevé que la EUIPO podra establecer un Centro
de Mediacion y regula su régimen general. Aunque hasta la fecha no se ha creado este centro, las
previsiones apuntan a que en un corto o medio plazo estara en funcionamiento.

8 Al respecto, vid. STURMANN, S., «Mediation and Community trademarks: new gimmick or real
benefit?», Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2013, Vol. 8, 1n° 9, 2013, 708.

8 FARRUGGIA, L., «La mediazione nelle controversie in materia di proprieta intellettuale», en
Branco GARrcia, A. 1. (coord.), Tratado de mediacion, Tomo 1, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017.

8 Disponibles en: https://euipo.europa.cu/ohimportal/es/mediation (consultado el 1 de julio de
2022). Debemos apuntar que gran parte de las previsiones establecidas en 2013 tanto en la Decision
n.° 2013-3 del Presidium como en las Normas Relativas a la Mediacion fueron en 2017 incorporadas
al art. 170 del Reglamento sobre la marca de la Union Europea, que regula la posibilidad de crear por
la EUIPO un Centro de Mediacion.
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cialmente el segundo, regulan el procedimiento de mediacion de una forma mas
detallada y pormenorizada a como lo hacen otros reglamentos, por ejemplo, el
Reglamento de Mediacion de la OMPI que es mas amplio y general.

A continuacion, se detallan algunos aspectos esenciales del procedimiento de
mediacion ante la EUIPO extraidos de las referidas normas:

(i) La mediacion en esta institucion solo esta disponible en la fase de recurso
de los procedimientos entre dos o mas partes, es decir, se requiere que los proce-
dimientos sean contradictorios y no, ex parte. En este sentido, es necesario que
exista una resolucion sobre una marca de la Union Europea o un dibujo o modelo
comunitario en un procedimiento infer partes frente a la que se ha interpuesto el
correspondiente recurso, habiéndose presentado el escrito motivado y habiéndose
sufragado el pago de las tasas del recurso —estos dos requisitos son necesarios
para la suspension del procedimiento de recurso que en todo caso sera indepen-
diente de la mediacion—.

(ii)) Una de las ventajas de este tipo de mediacion es que la solucion al con-
flicto puede ir mas alld del procedimiento o procedimientos de recurso abiertos
y abarcar controversias paralelas relacionadas con marcas de la Unidén Europea,
dibujos 0 modelos u otros derechos de Propiedad Intelectual entre las mismas par-
tes®’. En este sentido, desde la institucion se propone que como punto inicial las
partes identifiquen un 4mbito de intereses comerciales comunes, de modo que la
mediacion pueda abarcar intereses presentes y futuros comerciales y econdémicos.
Asimismo, la Decision prohibe que se lleve a cabo un procedimiento de mediacion
en los casos de motivos de denegacion absolutos, previstos en los articulos 7 del
Reglamento de Marca de la Union Europea y articulos 3 y 9 del Reglamento de
sobre los dibujos y modelos comunitarios®.

(i) Esta institucion europea no cuenta como tal con un sistema de Buenas
practicas, como existe en el Centro de Arbitraje y Mediacion de OMPI; sin embar-
g0, si se prevé que las Salas de Recurso informen e inviten a las partes a solicitar
una mediacion. En nuestra opinidn, seria muy recomendable que se instaurase un
sistema de este tipo, ya que institucionalizaria estas funciones y en la practica po-
dria resultar mas efectivo.

(iv) Lamediacion se solicitara de forma conjunta —bien en documento unico
o documentos separados de cada parte— para lo que la institucion recomienda
el uso de los formularios que estan a disposicion del publico. Del mismo modo,

8 STURMANN, S., «La mediacion en el ambito de las marcas...», cit., p. 13.

88 Este limite establecido en la Decision debe ponerse en relacion con la Directiva 2008/52/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediacion
en asuntos civiles y mercantiles, que también limita su ambito de aplicacion, estableciendo que la
mediacion no debe utilizarse en los conflictos sobre derechos y obligaciones en los que las partes no
sean libres de decidir por si mismas en virtud de la legislacion aplicable pertinente.
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la EUIPO cuenta con un modelo de Acuerdo de mediacion por el que las partes
acuerdan someter la controversia a mediacion, en el que se recogen y concretan
las previsiones de las normas referidas, por lo que en la practica equivale a aceptar
la aplicacion de la Decision y las Normas de mediacion al procedimiento de me-
diacion. La firma de un Acuerdo de mediacion que autorice la negociacion de una
solucion amistosa y la confidencialidad del procedimiento es requisito sine qua
non para iniciar el procedimiento de mediacion®.

(v) Porlo que respecta a los mediadores, hay varios aspectos a tener en cuenta.
En primer lugar, la EUIPO ha optado por establecer un listado de mediadores que
pertenecen a la organizaciéon —que cuentan con formacién especifica en Propie-
dad Intelectual y mediacion—, lo que ahorra a las partes —salvo excepciones— el
pago de los honorarios al mediador®. Sin embargo, lo cierto es que se trata de un
listado no muy extenso, en el que, por ejemplo, no existen mediadores para todas
las lenguas oficiales de la Unioén Europea, lo que puede causar reticencias a alguna
parte que no encuentre entre el listado a una persona que considere idonea para
mediar’'. En nuestra opinion, seria recomendable que se ampliara este listado de
mediadores, pudiendo adicionarse mediadores externos a la EUIPO que cuenten
con los requisitos necesarios®”. La extension del listado de mediadores es esencial
porque en la practica en muchas ocasiones concurren dificultades para la seleccion
de mediadores, ya que algunos de ellos son magistrados de las salas de recurso, lo
que debe ser conjugado con los principios de independencia e imparcialidad que
rigen y aun limita mas las posibilidades reales existentes.

En segundo lugar, si el mediador lo considera necesario podra nombrar a otro
miembro del personal de esta institucion que actue como colaborador, para lo que
se requerira de la aprobacion de las partes. Al respecto, se plantean algunas cues-
tiones como si ese colaborador debe estar incluido en el listado de mediadores
—vya que no se especifica este detalle— o qué ocurre si una parte no accede a la
participacion de este colaborador —;se propondria otro colaborador o se conti-

% La firma de este Acuerdo de Mediacion y, en concreto, del modelo a disposicion del pablico
tiene utilidad en la medida en que las partes toman mejor conciencia de los aspectos clave de la
mediacion que aceptan y deben cumplir, desde como se va a articular el intercambio de informacion,
las concretas facultades del mediador, las costas, hasta la exclusion de responsabilidad que reconocen
a la EUIPO y al mediador.

% La EUIPO se distingue del Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI en este punto. Asi,
dado que en la OMPI los mediadores son externos a la organizacion, si cobran unos honorarios,
que la institucion establece en 2.500 € para disputas de hasta 250.000 €, o de 300 a 600 € por hora
(o de 1.500 a 3.500 € por dia) para disputas de mas de 250.000 €. El Baremo de tasas y honorarios
de la Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI esta disponible en https://www.wipo.int/amc/es/
mediation/fees/index.html (consultado el 1 de julio de 2022).

°l En todo caso, las partes siempre podran acudir a una mediacion u otro ADR externo a la
EUIPO.

%2 En estos casos, los honorarios también podrian sufragarse por la EUTPO, pudiendo establecerse
unos baremos razonables segun las caracteristicas del caso, de la misma forma que la EUIPO o los
Estados abonan el sueldo de los jueces cuando las partes optan por la via contenciosa, ya que las
tasas judiciales ni alcanzan a pagar los sueldos de los jueces y magistrados, ni se corresponden con
el abono de unos supuestos «honorarios por los servicios del juezy, sino con un concepto mucho mas
global.
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nuaria sin esta figura?, /se apartaria al mediador?, etc.—. En nuestra opinién, dado
que el mediador cuenta con la confianza de las partes, seria interesante que pudiera
mantenerse a ese mediador y que este propusiera otro u otros colaboradores, hasta
que ambas partes manifestasen su conformidad con una de esas personas. De lo
contrario, si se optara por cambiar el mediador, ante la limitada lista que actual-
mente existe, podria dificultarse la nueva eleccion del mediador, asi como el de-
sarrollo de la propia mediacion. Seria conveniente que, dado el caracter detallado
de las normas que rigen en este caso, se estableciera una prevision al respecto.

En tercer lugar, se establecen garantias para que no se perjudique la indepen-
dencia de los mediadores, especialmente teniendo en cuenta que los mediadores
pueden actuar como ponentes en el procedimiento de recurso, en cuyo caso debe-
ran apartarse del procedimiento, no pudiendo participar en la deliberacion futura
del recurso. Por ello, insistimos en nuestra propuesta de ampliar el listado de me-
diadores, incluyendo mediadores externos a la EUIPO.

Por ultimo, los mediadores estan sometidos al Cédigo de conducta europeo
para mediadores, que regula cuestiones como su designacion, competencia, etc.,
incidiendo en la independencia, imparcialidad y confidencialidad que rige el ejer-
cicio de sus funciones.

(vi) El procedimiento de mediacion se podra realizar de forma online o pre-
sencial en las oficinas de la institucion en Alicante. El servicio no requiere de la sa-
tisfaccion de tasa alguna, salvo que las partes prefieran desarrollar la mediacion en
las instalaciones de la oficina en Bruselas, en cuyo caso, se abonara una tasa unica
de 750 euros, a los efectos de sufragar los gastos de desplazamiento y alojamiento
del mediador de la EUIPO. Por tanto, el procedimiento de mediacion puede ser
totalmente gratuito para las partes, mas alla de los gastos de asesoramiento juridico
que internamente puedan requerir.

A pesar de las ventajas de la mediacion y demas ADR que ofrece esta insti-
tucion europea, los datos muestran que las partes siguen resistiéndose a aceptar
este tipo de vias de resolucion de conflictos. Segun las estadisticas, durante 2020
se propuso a las partes solucionar sus conflictos a través de estos ADR en 98 oca-
siones —por una de las partes afectadas o por el ponente conocedor del asunto—,
pero solo en 45 casos se aceptd®®. No obstante lo cual, lo que incuestionablemente
es un éxito es la excelente valoracion que las partes —incluso las que no han lo-
grado alcanzar un acuerdo— realizaron de este servicio ofrecido por la EUTPO*,

El perfil de las partes que han participado en mediaciones ante esta institucion
puede definirse con los siguientes datos. La nacionalidad de estas era diversa, entre
las mas frecuentes encontramos alemanes, espafioles, estadounidenses, italianos y

% Estos datos fueron expuestos por STURMANN en el «II Congreso Internacional, La mediacion
intrajudicial en Espafia logros y retos», celebrado en la Universidad Catélica de Valencia los dias 16
y 17 de diciembre de 2021.

% STURMANN, S., «La mediacion en el ambito de las marcas...», cit., p. 27.
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franceses —no obstante, esta diversidad de nacionalidades no fue impedimento,
ya que el 65 % de las mediaciones se desarrollaron en inglés—. Asi, un 49 % eran
companias multinacionales, un 44 % pymes y un 7 % personas fisicas®

Por ultimo, debemos traer a colaciéon que, ademas del Servicio de Resolucion
Alternativa de Litigios, esta institucion realiza otras funciones relacionadas con la
difusién de la mediacion en este campo y su desarrollo y mejora. Por ejemplo, en
2019 se creo el Comité Consultivo de Partes Interesadas para desarrollar una ac-
cion integral y coordinada en el ambito de los métodos alternativos de prevencién
desescalada y resolucion de litigios. También se ha creado una red que retne a las
principales camaras de comercio de la Union Europea con el fin de promover el
uso de las Alternative Dispute Resolution y crear mecanismos de apoyo para que
las empresas implicadas en controversias sobre derechos de Propiedad Industrial
recurran a ellas. Asimismo, se instituyo la Red para la mediacion formada por ma-
gistrados de la PI de tribunales de MUE o de DMC, que reune a jueces miembros
de tribunales de la Union Europea con competencia en asuntos de la Propiedad
Intelectual, cuya finalidad es animarlos a informar a las partes sobre las posibili-
dades de mediacion en litigios en esta materia. Asimismo, desarrolla otras muchas
iniciativas de promocion de la mediacion en este ambito®®.

En conclusion, el servicio de mediacion descrito, a pesar de no contar ain con
el Centro de Mediacion especializado al que se refiere el Reglamento de Marca de
la Union Europea, se erige como un servicio de mediacion garantista que cuenta
con medios suficientes y pleno apoyo por parte de la EUIPO, cuya labor, al igual
que el Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI, va mas alla de la prestacion de
servicios de mediacion eficaces y garantistas.

2.2, El futuro Tribunal Europeo de Patentes

A lo anterior debemos adicionarle la situacion particular actual del derecho de
patentes en la Unién Europea. Actualmente, no existe un titulo unitario de Pro-
piedad Industrial de la Uniéon Europea que proteja las invenciones, a diferencia de
lo que si ocurre, por ejemplo, en el &mbito de proteccion de los signos distintivos
donde si existe una marca de la Union Europea. En los paises de la Union Europea
las invenciones pueden protegerse por medio de patentes nacionales o mediante las
denominadas patentes europeas. La ventaja de estas ultimas es que pueden trami-
tarse a través de un procedimiento unico, que se inicia con una solicitud que se ges-

% Estos datos fueron expuestos por STORMANN en el «II Congreso Internacional, La mediacion
intrajudicial en Espaiia logros y retos», celebrado en la Universidad Catolica de Valencia los dias 16
y 17 de diciembre de 2021.

% Otro ejemplo de su labor de difusion es la celebracién de congresos internacionales en
las que se profundiza en los retos y oportunidades de esta forma de resolucion de conflictos, por
ejemplo, analizando el uso de la inteligencia artificial, lo que se tratd, entre otras cuestiones, en la
2% edicion del IP Mediation Conference celebrada en Alicante los dias 30 y 31 de mayo de 2019.
Para mas informacion consulte: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/ip-mediation-conference2019
(consultado el 1 de julio de 2022).
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tiona por la Oficina Europea de Patentes —organismo encargado de la aplicacion
administrativa del Convenio de Munich sobre Concesion de Patentes Europeas, de
5 de octubre de 1973—, en la que se designan los Estados europeos en los que se
insta su proteccion, lo que posteriormente es ratificado por los correspondientes
Estados, produciendo los efectos de una patente nacional en cada uno de ellos”.
Por tanto, no se trata de un titulo de Propiedad Industrial que produzca efectos en
todo el territorio europeo, sino que en la practica se concreta en un conglomerado
de patentes nacionales. Esta fragmentacion del sistema de proteccion de las paten-
tes y las diferencias significativas entre los sistemas nacionales desincentivan la
innovacion y perjudican mas acusadamente a la pequefia y mediana empresa que
encuentra fuertes obstaculos para que se respeten sus patentes®®

Para paliar estos efectos se puso en marcha el paquete de medidas de la Patente
Europea con efecto unitario®, cuya puesta en marcha ha sido muy problematica,
pero finalmente ha arrancado con la entrada en vigor el pasado 19 de enero de 2022
del Protocolo del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes de aplicacion
provisional, con el que se pone en marcha la materializacion de este tribunal, re-
clutando jueces y organizando los recursos necesarios'®.

Sin embargo, este sistema técnicamente tampoco concede titulos conferidos
por la Union Europea'!, aunque estos si produciran efectos unitarios en los paises
que forman parte del mismo. El referido sistema se basa en la creacion de una
patente europea con efecto unitario, la cual, una vez concedida, surtira los mismos
efectos en todos los Estados de la Unidon Europea participantes en este nuevo sis-
tema!”. Ambos regimenes, el actual y el referido, conviviran.

Por su parte, el Estado Espafiol ha quedado voluntariamente al margen por ra-
zones lingiiisticas. Lo anterior no implica que las empresas o ciudadanos espafioles

%7 La solicitud de proteccion de las patentes por la via internacional PCT es similar, pues permite
solicitar la proteccion de una invencion en cada uno de los paises que forman parte del Tratado
Internacional PCT.

8 Las instituciones europeas y sus Estados miembros son conscientes de lo anterior, lo que
expresamente se recoge en el Considerando Segundo del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de
Patentes (2013/C 175/01).

% El marco normativo de este sistema se recoge en: Reglamento (UE) 1257/2012, de 17 de
diciembre por el que se establece una cooperacion reforzada para la creacion de una proteccion
unitaria mediante patente; el Reglamento (UE) 1260/2012, de 17 de diciembre por el que se establece
una cooperacion reforzada en el ambito de la creacion de una proteccion unitaria mediante patente
en lo que atafie a las disposiciones sobre traduccion, y el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de
Patentes, de 19 de febrero de 2013. Al respecto vzd GARCiA VIDAL, A., El sistema de la patente
europea con efecto unitario, Madrid, Marcial Pons, 2014

10 Para mas informacion, vid. https://www,uniﬁed-patent-court,org/news/provisional-
application-phase-and-upcs-expected-timeline (consultado el 1 de julio de 2022).

101 GARCIA VIDAL, A., Las acciones civiles por infraccion de la propiedad industrial, Valencia,
Tirant lo Blanch, 2020, p. 52.

102 GARCIA VIDAL, A, «La Patente Europea con Efecto Unitario (I). Aspectos basicos de la Patente
Europea con Efecto Unitario», Andlisis GA_P, mayo 2013, 2013. Disponible en https://www.ga-pag.
com/wp-content/uploads/2018/03/la-patente-europea-con-efecto-unitario-i.pdf (consultado el 1 de
julio de 2022).
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no se vean afectados por este. Por un lado, porque la competencia del Tribunal
Unificado de Patentes alcanza a las patentes europeas “clasicas” y, por otro lado,
porque por aplicacién del Reglamento (UE) n.° 1215/2012, del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial,
el reconocimiento y la ejecucion de resoluciones judiciales en materia civil y mer-
cantil, la competencia judicial internacional de sus conflictos puede corresponder
a este Tribunal'®.

Resulta interesante destacar que el Acuerdo para la creacion de un Tribunal
Unificado de Patentes, de 19 de febrero de 2013, en su articulo 35 prevé el estable-
cimiento de un Centro de Mediacidn y Arbitraje, cuya sede se localizara en Liu-
bliana y Lisboa para prestar servicios de mediacion y arbitraje en los litigios sobre
patentes que pertenezcan al ambito de aplicacion del citado Acuerdo.

Asimismo, en el apartado cuarto del articulo 35 del Acuerdo se establece que
no podra anularse ni limitarse una patente en un procedimiento de arbitraje o me-
diacion. Por lo que respecta a la imposibilidad de anular una patente por medio
de estos procedimientos, su prevision encaja con las limitaciones ordinarias de
estas formas extrajurisdiccionales de resolucion de conflictos que encuentran en el
derecho no disponible un claro limite, como se ha expuesto. Sin embargo, la impo-
sibilidad de limitar una patente, que entendemos se refiere a afectar, por ejemplo,
a sus reivindicaciones, en la practica puede suponer un obstaculo dificil de salvar
en determinadas circunstancias para alcanzar un acuerdo.

Esta prevision normativa de creacion del Centro de Mediacion y Arbitraje en
materia de Patentes puede calificarse como positiva, a pesar de que solo constituye
un punto de partida muy general, cuyo acierto o desacierto dependera del regla-
mento de mediacion y arbitraje que se establezca, asi como de la concreta puesta
en funcionamiento que del mismo se haga.

Dicho todo lo cual, y a pesar de que lo previsible es que este Centro aun tardara
aflos en empezar a funcionar, la clave de su éxito residira, como identifica la doc-
trina'®, en un elemento diferenciador de este sistema de mediacion frente a otros
procedimientos de mediacion, que supone que los acuerdos alcanzados, en virtud

13 E] internacional privatista LOPEZ-TARRUELLA afirma al respecto que: «la paradoja estd
servida: aunque Espaila ha decidido no participar en el Acuerdo del Tribunal Unificado de Patentes,
nuestros tribunales estan obligados a reconocer y ejecutar en Espaifia las resoluciones emitidas
por este tribunaly. LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, A., «Hacia un nuevo escenario en la litigacion
transfronteriza de patentes en Europa: la jurisdiccion internacional y la distribucion de competencias
en el Tribunal Unificado de Patentes», REEI, n.° 42, 2021, p. 5. DESANTES REAL, M., «Hacia un
tribunal unificado y un efecto unitario para las patentes europeas en casi todos los Estados miembros
de la Unién Europea. Consecuencias de la autoexclusion de Espafiay, Revista espariola de derecho
internacional, n° 65(2), 2013, p. 68.

104 MARTINEZ PEREZ, M., «Mediacion y Derecho de patentes: nuevos horizontesy, en CASTILLEJO
MANZANARES, R. (dir.), Nuevos debates en relacion a la mediacion penal, civil y mercantil, Universidad
de Santiago de Compostela, Serv. de Publ. e Intercambio Cientifico, Santiago de Compostela, 2018,
p. 177.
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de la remision realizada al articulo 82 del Acuerdo para la creacion de un Tribunal
Unificado de Patentes, de 19 de febrero de 2013, tendran automaticamente fuerza
ejecutiva, sin necesidad de recurrir a los procedimientos de reconocimiento y eje-
cucion correspondientes!®,

3. En el Estado Espaiiol
3.1.  La Oficina Espariola de Patentes y Marcas

La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas —en adelante, OEPM— es un orga-
nismo auténomo de la Administracion General del Estado que impulsa y apoya el
desarrollo tecnoldgico y econdmico otorgando proteccion juridica a los derechos
de Propiedad Industrial nacionales mediante la concesion de patentes y modelos
de utilidad; disefios industriales; marcas y nombres comerciales y titulos de protec-
cion de las topografias de productos semiconductores. Igualmente, realiza la labor
de difusion y promocion de estos derechos y su sistema de proteccion nacional'®,

El panorama empresarial espafiol se caracteriza por la existencia de un gran

volumen de pequefias y medianas empresas, las cuales se ven perjudicadas por los
actuales sistemas de resolucion de conflictos sobre derechos de Propiedad Indus-
trial, fundamentalmente el proceso judicial. El Estado Espafiol consciente de esta
debilidad que afecta tanto al desarrollo tecnoldgico como al desarrollo econdmico
de sus empresas, ha comenzado a dar pasos hacia la instauracion de sistemas de
mediacion especializados en derecho de la Propiedad Industrial.
Resulta resefiable!?” la referencia expresa que la legislacion en materia de Pro-
piedad Industrial realiza a la mediacion en el articulo 136 de la Ley 24/2015, de
Patentes, y demas referencias previstas en el articulo 72.2.1) y Disposicion Adi-
cional Sexta del Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecucion de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

Sin embargo, la novedad mas relevante es la posibilidad de habilitar a esta
OEPM como instituciéon de mediacidn y arbitraje, prevista en la Disposicion Final
Segunda de la Ley 24/2015, de Patentes, que modifica el apartado seis del articulo
segundo de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creacion del Organismo autonomo
Registro de la Propiedad Industrial (actualmente denominada Oficina Espaiiola
de Patentes y Marcas), que regula sus fines y funciones, estableciendo entre sus

165 Lo que no ocurre, por ejemplo, con los acuerdos alcanzados en el Centro de Arbitraje
y Mediacion de la OMPI que requieren del procedimiento de reconocimiento y ejecucion
correspondiente, lo que sefialdbamos como uno de sus principales inconvenientes.

1% Informacion disponible en http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/quienes_somos/objetivos_
funciones/index.html (consultado el 16 de marzo de 2022).

17 La importancia de esta prevision viene acentuada, ademas, por su aplicacion en el ambito
marcario y del disefio industrial, ex. Disposicion Adicional Primera de la Ley de Marcas y Disposicion
Adicional Primera de la Ley de Proteccion Juridica del Disefio Industrial.
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funciones la de: “Seis. Desempefiar como institucion mediadora y arbitral, y de
acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediacion en asuntos
civiles y mercantiles y Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, las funcio-
nes que por real decreto se le atribuyan para la solucion de conflictos relativos a
la adquisicion, utilizacidn, contratacion y defensa de los derechos de Propiedad
Industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposicion de las partes
conforme a derecho”!%.

No obstante, en este trabajo exclusivamente nos referiremos a las que afectan a
mediacion por exceder el arbitraje el objeto de este estudio.

Para la puesta en marcha de este servicio de mediacion sera necesario un de-
sarrollo normativo especifico y la dotacion de fondos especificos y suficientes, lo
que hasta la fecha atin no se ha llevado a cabo'”. Sin embargo, de la escasa norma-
tiva actual si podemos sacar algunas conclusiones sobre como se implementara y
algunos aspectos del procedimiento de mediacion que se regulara.

Por un lado, en relacion con la Disposicion Final Segunda de la Ley de Patentes,
debemos tener en cuenta que la expresa referencia a la Ley de mediacion en asun-
tos civiles y mercantiles determina, entre otras cuestiones, que la OEPM no podra
actuar como tal como mediadora —pues esta prohibido en la antecitada norma—,
debiendo limitarse a nombrar a los mediadores y administrar la mediacion'.

Por otro lado, por lo que se refiere a lo establecido en el articulo 136 de la Ley
de Patentes, son varios los aspectos a tener en cuenta desde la interpretacion sis-
tematica del mismo. En primer lugar, hace referencia a la solucién de las cuestio-
nes litigiosas surgidas con ocasion del ejercicio de los derechos reconocidos en la
Ley de Patentes, es decir, patentes y modelos de utilidad''!. Esto debe ponerse en
relacion con otras previsiones normativas. Por un lado, la Disposicion Adicional
Primera de la Ley de Marcas y la Disposicion Adicional Primera de la Ley de Di-
seflo Industrial, cuya aplicacion supone el reconocimiento expreso de la mediacion
como forma para resolver los conflictos en que se ven afectados también estos

108 A diferencia del art. 170 Reglamento sobre la Marca de la UE, la normativa espafiola no habla
explicitamente de la creacion de un «Centro de Mediacioény, sino del desempefio como institucion
mediadora y arbitral de estas funciones por la OEPM, por lo que deberemos esperar a su desarrollo
normativo para conocer en qué se concreta exactamente, si en un modelo similar al servicio existente
en la EUIPO en la actualidad o al Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI.

1A favor de la OEPM debemos poner de manifiesto que, desde la entrada en vigor de esta
prevision normativa, este organismo si comenzd a trabajar en el asunto, aunque actualmente el
proyecto parece estar en suspenso. Asi, podemos destacar la elaboracion en 2017 de un Informe
sobre las opciones de implantacion y desarrollo de la OEPM como institucion mediadora y arbitral,
realizado como proyecto de colaboracion de la OEPM y la Escuela de organizacion industrial, cuyo
autor es GARCIA VIDAL: GARCiA VIDAL, A., «La OEPM como institucion mediadora...», cit.

110 GARCIA VIDAL, A., «La OEPM como institucién mediadora...», cit., p. 20.

Il Serfa més correcto que la Ley de Patentes hiciera referencia a «conflictos» y no a «cuestiones
ligitiosas», pues puede llevar al equivoco de que la mediacion aqui referida unicamente cabe de
forma intrajudicial, es decir, cuando existe un litigio —proceso judicial—.
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derechos!!?, Tgualmente, debe ponerse en relacion con la Disposicion Final 2% de
la Ley de Patentes y la Disposicion Final 1* del Reglamento de la Ley de Patentes,
que se refiere a “conflictos sobre derechos de la Propiedad Industrial”, referencia
genérica en la que ni siquiera se especifica que deben ser derechos nacionales. Lo
que nos lleva a concluir que la OEPM podra administrar mediaciones para resol-
ver cualquiera de los litigios relativos a los derechos de la Propiedad Industrial,
salvo las cuestiones excluidas de libre disposicion. Esto es muy interesante y seria
conveniente que como tal se reflejase en los textos normativos que se realicen para
su puesta en marcha, en tanto en cuanto puede permitir que en un mismo proce-
dimiento de mediacion se solucionen conflictos que afectan a diversos derechos,
alcanzando una solucion integral.

Sin embargo, el hecho de que la Disposicion Final 2* de la Ley de Patentes y la
Disposicion Final 1* del Reglamento de la Ley de Patentes se refieran a “la resolu-
cion de conflictos relativos a la adquisicion, utilizacion, contratacion y defensa de
los derechos de propiedad industrial” sin diferenciar si se trata de derechos nacio-
nales o no, puede llevar a interpretar que la mediacién administrada por este futuro
Centro de Mediacion podra referirse también a derechos de Propiedad Industrial
nacionales de otros paises, europeos, etc. Pongamos por caso cuando el conflicto
afecte a una marca nacional espafiola y una marca nacional de otro pais. Esto que,
como se ha manifestado, puede ser interesante pues permite alcanzar acuerdos que
den solucion a los conflictos globales, puede encontrarse con el obstaculo de que
los mediadores —algunos de ellos funcionarios de la OEPM— no tengan la for-
macidén —como es natural— sobre el derecho extranjero aplicable, entorpeciendo
o dificultando el buen fin de la mediacion. Si este fuera el caso, lo recomendable
seria que en el listado de mediadores se incluyeran expertos de caracter internacio-
nal y no exclusivamente mediadores nacionales, pudiendo incluso actuar de forma
conjunta.

En segundo lugar, la ley limita la mediacion a aquellas materias no excluidas
de la libre disposicion de las partes conforme a derecho, aclarando en el siguiente
parrafo que las cuestiones relativas a los procedimientos de concesion, oposicion
o recursos referentes a los titulos regulados en la Ley de Patentes, en los que el
objeto de la controversia sea el cumplimiento de los requisitos exigidos para su
concesion, su mantenimiento o su validez, no son de libre disposicion, por lo que
quedan excluidas de mediacion'".

112 En esta linea, el Anteproyecto de Ley de modificacion de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre,
de Marcas, la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccion Juridica del Disefio Industrial, y la Ley
24/2015, de 24 de julio, de Patentes, prevé la incorporacion de la mediacion en los mismos términos
del articulo 136 de la Ley de Patentes al articulo 42 de la Ley de Disefio Industrial.

113 Como ya se ha referido, en el arbitraje la doctrina si ha considerado que en determinadas
condiciones e «incidenter tantumy los arbitros puedan conocer de las causas de nulidad, MASSAGUER
FUENTES, J., Acciones y procesos de infraccion..., cit., pp. 247-250. Y DE MIGUEL ASENSIO, P. A.,
«Alcance de la arbitrabilidad...», cit., Arbitraje: Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones, vol.
VIL n.° 1, pp. 90-95.

Cuadernos de Derecho y Comercio julio-diciembre 2022, num. 78, pags. 181-226 211



MARTA CANTOS PARDO

En tercer lugar, la referencia general a los “interesados” que se realiza en el
articulo 136 de la Ley de Patentes, resulta destacable, pues parece que se amplian
las posibilidades de acudir a una mediaciéon como parte, ya que puede interpretar-
se que no se exige que se cumplan los requisitos para ostentar legitimacion activa
o pasiva. Asi, puede deducirse que se abre la via de la mediacion a aquellos que
puedan tener un interés legitimo —pero no legitimacion conforme a la ley—, por
ejemplo, licenciantes que no reunan los requisitos del articulo 117 de la Ley de
Patentes para ostentar legitimacion activa para el ejercicio de las acciones civiles.
La cuestioén aqui problematica es qué ocurre si un licenciatario que no reune los
requisitos para interponer acciones de defensa de un derecho de Propiedad In-
dustrial si participa en una mediacion y llega a un acuerdo de mediacion, sin que,
por ejemplo, participen en esa mediacion quienes si estan legalmente legitimados,
como podria ser el titular y licenciante del derecho. Esta situacion es relevante,
ya que son muchos los casos en los que el titular y licenciante del derecho de
Propiedad Industrial se reserva el derecho de interponer las acciones de defensa
del derecho, y el licenciatario en esos casos tiene limitada su legitimacion activa,
segun se expone en el articulo 117 de la Ley de Patentes u otras normas. Por tanto,
siguiendo el ejemplo expuesto, si al margen del titular del derecho de propiedad
industrial se alcanza un acuerdo y este acuerdo es ejecutado, pueden generarse
situaciones muy conflictivas entre licenciante y licenciatario, que incluso pueden
considerarse incumplimientos contractuales graves. En este sentido, entendemos
que seria conveniente que la posibilidad de participar en una mediacion fuera en
linea con la legitimacidon para la interposicion de acciones.

En cuarto lugar, es importante que el acuerdo de mediacion suscrito por el
mediador y las partes, una vez sea elevado a escritura publica u homologado por
el Juez y se constituya como titulo ejecutivo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
5/2012, se comunique a la OEPM para proceder a su ejecucion. En relacion con
lo anterior, también debera comunicarse a la Oficina el ejercicio de la accion de
nulidad contra lo convenido en el acuerdo de mediacion, y una vez firmes las corres-
pondientes resoluciones se comunicaran fehacientemente a la misma.

Ademas de todo lo anterior, debemos tener en cuenta lo establecido en el Real
Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecucion de la Ley de Patentes, y que determina en su Disposicion Final Prime-
ra'" que: “Por orden del Ministro de Energia, Turismo y Agenda Digital, previa
propuesta de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, se desarrollara el funcio-
namiento de la Oficina como institucién mediadora y arbitral”.

Hasta la fecha no se ha dictado la referida Orden Ministerial que desarrolle el
funcionamiento de la Oficina como institucion mediadora y arbitral''®> —y ello a

114 El cual modifica el articulo 3 del Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula
la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.

115 La remision a una ulterior regulacion reglamentaria a la hora de determinar las funciones
de la OEPM como institucion resolutoria de los conflictos en la materia, implica que se autoriza al
Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para su desarrollo y aplicacion, por lo que
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pesar de los pequefios avances realizados por esta—, lo que podra realizarse con o
sin acuerdos de colaboracion con otros organismos nacionales, europeos o inter-
nacionales''s, segtin lo previsto en la Disposicion Adicional Sexta del Reglamento
para la ejecucion de la Ley de Patentes!''’. Estos acuerdos podrian resultar intere-
santes a los efectos de aprovechar la experiencia de los organismos colaboradores
—piénsese, por ejemplo, en la consolidada experiencia del Centro de Arbitraje
y Mediacion de la OMPI o lo desarrollado que se encuentra el procedimiento de
mediacion ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Union Europea— o
para ahorrar costes de gestion y administracion''®. No obstante, esta cooperacion
con otros organismos deberia limitarse a colaboraciones que no vacien a la Oficina
Espaiola de Patentes y Marcas de la condicion de institucién de mediacién y las
funciones que le atribuye la ley, lo que permita tener en cuenta las particularidades
del derecho de la Propiedad Industrial nacional y las empresas y ciudadanos que
actian en el mercado espafiol.

Asimismo, la Disposicion Adicional Sexta del Reglamento para la ejecucion de
la Ley de Patentes establece que, a los efectos de lo establecido en el articulo 136
de la Ley de Patentes, pueden ser arbitros o mediadores aquellas personas, inclui-
dos los funcionarios de la Oficina Espafola de Patentes y Marcas'!®, que retinan
los requisitos establecidos en la Ley de Arbitraje y la Ley de mediacién en asuntos
civiles y mercantiles, y que acrediten, ademas, una experiencia minima de 5 afios
en el campo de la Propiedad Industrial. Aunque la Disposicion Adicional Sexta
se refiere al articulo 136 de la Ley de Patentes, parece que lo que en realidad ha
pretendido el legislador en este punto es que cuando se instituya la Oficina como
institucion mediadora y se elabore el listado de mediadores, puedan incluirse entre
estos los mentados funcionarios'”. Esta posibilidad requerira de la debida forma-
cion en mediacion de los funcionarios, asi como de la liberacion de parte de sus
funciones cuando estén actuando como mediadores.

Asimismo, se echa en falta que entre las funciones que se atribuyen a esta fu-
tura institucion mediadora y arbitral no se asignen explicitamente funciones de

hoy en dia su creacion depende de la voluntad politica que exista al respecto. ZUBIRI DE SALINAS, M.?
M., «Las soluciones extrajudiciales en la ley de patentes», en La nueva Ley de patentes..., cit., p. 606.

116 Ambas opciones cuentan con ventajas e inconvenientes como analiza GARCIA VIDAL, vid.
GARCIA VIDAL, A., «La OEPM como institucion mediadora...», cit., pp. 51-90.

117 La Disposicion Adicional Sexta del Reglamento establece en su apartado segundo: «2. La
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas podra celebrar acuerdos con organismos nacionales, europeos
o internacionales con experiencia en arbitraje y mediacion para la organizacion e intervencion en la
solucién extrajudicial de controversias en materia de Propiedad Industrial».

118 GARCIA VIDAL, A., «La OEPM como institucion mediadora...», cit., pp. 89-91.

19 Aqui encontramos un punto de encuentro con la Oficina de la Propiedad Intelectual de la
Unién Europea, cuyos mediadores son funcionarios de su entidad, aunque en este ultimo caso no es
una posibilidad sino una obligacion.

120y decimos que parece que haya requerido referirse a la futura realizacion de estas funciones
por la OEPM, por cuanto hoy en dia nada obsta a que los funcionarios de la OEPM puedan actuar
como mediadores en los procedimientos de mediacion administrados por las actuales instituciones de
mediacion, siempre que cuenten con los requisitos que ellas exijan y no incurran en incompatibilidades
con el régimen funcionarial.

Cuadernos de Derecho y Comercio julio-diciembre 2022, num. 78, pags. 181-226 213



MARTA CANTOS PARDO

divulgacion y promocioén de estas formas de resolucion de conflictos extrajuris-
diccionales'!.

Por ultimo, debemos traer a colacion que el Consejo General del Poder Judi-
cial actualmente ha suscrito multiples acuerdos con entidades o instituciones para
la derivacion intrajudicial de los litigios a mediacion'?2. Una vez constituida la
OEPM como institucion mediadora, podria resultar muy ventajoso que el Consejo
General del Poder Judicial adoptase un acuerdo con la OEPM, de modo que los
litigios que se siguieran en la via jurisdiccional pudieran ser derivados por los Juz-
gados a estos procedimientos de mediacion administrados por este futuro Centro
especializado también en materia de propiedad industrial. Asi, al igual que se ha
optado por la especializacion de los Juzgados de lo Mercantil para conocer de este
tipo de asuntos, también seria conveniente que las mediaciones se llevaran a cabo
por instituciones especializadas, como bien podria ser la OEPM u otras con las
que también pudieran firmase acuerdos, como las Camaras de Comercio que se
trataran mas adelante.

Del mismo modo, actualmente seria interesante que el Consejo General del Po-
der Judicial firmase un convenio de colaboracion con la OEPM para la promocién
y divulgacién de la mediacion y demas ADR, como los que tiene suscritos con
otras entidades e instituciones.

En conclusidn, el desarrollo de la OEPM como institucién mediadora y arbitral
constituye un reto para este organismo, que requiere de voluntad politica, dotacion
de recursos apropiados y suficientes, desarrollo normativo integral, etc. Ademas,
esta posibilidad se erige como una oportunidad para poder solucionar de forma
eficaz los conflictos que surjan en el ambito nacional sobre derechos de Propiedad
Industrial y ello en beneficio de aquellas empresas nacionales —fundamentalmen-
te pequeias y medianas empresas— o ciudadanos que actualmente se ven perjudi-
cados por el sistema de tutela jurisdiccional que adolece de multiples deficiencias.
Al igual que las instituciones anteriores, uno de los desafios que debera afrontar
esta futura regulacion nacional es el de incorporar debidamente los medios tec-
nolégicos actuales y futuros —sistemas de comunicacion, plataformas de gestion
del procedimiento, gestores telematicos de la documentacion, etc.— e incluso los
sistemas de inteligencia artificial, que puedan facilitar el eficaz y garantista de-
sarrollo de sus mediaciones.

12 En la actualidad, la OEPM y el Centro de Arbitraje y Mediaciéon de la OMPI colaboran
en la promocion del uso de los métodos alternativos de solucion de controversias para resolver
controversias en materia de Propiedad Industrial.

122 Pueden consultarse en su pagina web oficial, vid. https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/
Mediacion/Convenios/ (consultado el 1 de julio de 2022).
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3.2.  Otras instituciones de mediacion con sede en Esparia

Desde el punto de vista nacional, también podemos hacer referencia a algunas
instituciones espafolas que sin dedicarse exclusivamente al &mbito de la Propiedad

Industrial pueden prestar servicios de mediacion en este ambito'?.

Las Camaras de Comercio actuan como instituciones de mediacion reconocidas
por la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediacion en asuntos civiles y mercantiles'*.
En concreto, podemos destacar dos previsiones normativas al respecto:

i.  Porun lado, la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediacion en asuntos civiles
y mercantiles, en su Disposicion Final Segunda establece dentro de las funcio-
nes publico-administrativas de las Camaras Oficiales de Comercio Industria y Na-
vegacion Corporaciones la de: “impulsar y desarrollar la mediacion, asi como
desempefiar funciones de arbitraje mercantil, nacional e internacional de confor-
midad con lo establecido en la legislacion vigente”.

ii.  Por otro lado, el articulo 5.3 in fine de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Basica
de las Camaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegacion, deter-
mina que las Cdmaras de Comercio podran desempefiar actividades de mediacion,
asi como arbitraje mercantil, nacional e internacional de acuerdo con lo estableci-
do en la legislacion vigente —lo que también se recoge en el articulo 21.1.i de la
Ley 4/2014, que regula las funciones de la Camara Oficial de Comercio, Industria,
Servicios y Navegacion de Espafia—.

Las Camaras de Comercio ofrecen un Servicio de Mediacion que se caracteriza
por su sencillez y voluntariedad, asi como por contar con un equipo de mediado-
res cualificados, que son homologados por las Camaras!?®. Ademas, participan de
manera activa en la planificacion, disefio y gestion de actos y acciones dirigidas a
promocionar la mediacion en nuestra sociedad.

Este importante papel que se ha de desempefiar —de prestar un servicio de
mediacion— por las Camaras de Comercio ha llevado a las diversas camaras a

13 De hecho, existen un gran numero de instituciones de mediacion, las cuales se encuentran
registradas en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediacion del Ministerio de Justicia. Al
respecto, consulte: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-
gestiones-personales/registro-mediadores (consultado el 1 de julio de 2022).

124" Conviene mencionar que las Camaras de Comercio han desarrollado, a través de sus Cortes Arbitrales,
tradicionalmente una importante labor de resolucion de controversias fuera del ambito judicial. A estas
funciones se han adicionado, desde la promulgacion de la Ley de mediacion en asuntos civiles y mercantiles,
en 2012, las labores de mediacion. Ademas, el CGPJ ha firmado convenios de colaboracion con las Camaras
de Comercio de distintas Comunidades Autonomas y con el Consejo General de Camaras de Comercio, y
ello con el objeto de fomentar la labor de mediacion intraprocesal. En este sentido, vid. FERRANDO VILLALVA,
L., «Mediacion en el ambito de los contratos mercantiles», en ANDREU MARTI, M.* M. y BOLDO Ropa, C.
(coords.), La Mediacion en asuntos mercantiles, Valencia, Tirant lo Blanch, 2015.

125 Para saber mas, vid. CAMARA DE COMERCIO DE EspaNA, «Manual para procedimientos de
mediacion concertados en un marco judicialy. Disponible en https://www.camara.es/sites/default/
files/2015-10-26_manual_procedimientos_mediacion.pdf (consultado el 1 de julio de 2022).
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aprobar los correspondientes Reglamentos “para dotar a la mediacion empresa-
rial de la sélida construccién juridica e institucional que merece su intervencion,
ofreciendo al usuario de la mediacion de esta Corporacion un grado de experiencia
mercantil, asi como de especializacion por sectores empresariales que solo puede
ofrecerse desde la practica de una institucion dedicada a la defensa y promocion de
los intereses empresariales” (Preambulo del Reglamento de mediacion de la Corte
de Arbitraje y Mediacion de Valencia).

Como ejemplos podemos referenciar el Reglamento de Mediacion de la Corte
de Arbitraje y Mediacion de Valencia'?®; el Reglamento del Centro de Mediacion
Empresarial de Madrid (aprobado por los 6rganos de gobierno de la Camara Ofi-
cial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid con fecha de 15 de diciembre
de 2021)'?; el Reglamento del Servicio de Mediacion de la Camara Oficial de
Comercio, Industria y Navegacion de Cartagena'?, entre otros muchos'?.

Por otro lado, los datos sobre el porcentaje de acuerdos que se alcanzan en las
mediaciones notariales afianzan la labor realizada desde el Notariado también en
este ambito'*°, Es bien sabido que el trabajo del Notariado ha estado tradicional-
mente vinculado a la resolucion pacifica de controversias'®!. En general, destaca la
labor de los Colegios Notariales en los que se imparten cursos sobre mediacion y
se llevan a cabo acciones en fomento de esta forma de resolucion de conflictos. Y,
en particular, sobresale la creacion de diversas fundaciones notariales, entre cuyos
objetivos se encuentran el de impulsar la mediacion y crear centros de mediacion
especializados, como son la Fundacién Notarial Signum'??, la fundacion Solutio

126 Disponible en https://www.cortearbitrajeymediacionvalencia.com/wp-content/uploads/2020/
05/Reglamento-Mediacion-2020.pdf (consultado el 17 de marzo de 2022).

127" Disponible en https://mediamadrid.es/reglamentos-del-centro/ (consultado el 17 de marzo de 2022).

128 Disponible en https://www.cocin-cartagena.es/arbitraje-y-mediacion/mediacion/normativa/
reglamento-servicio-de-mediacion/ (consultado el 1 de julio de 2022).

122 Otro ejemplo es el Consulado de Mar de Barcelona que es el Centro de Resolucion de
Conflictos de la Camara Oficial de Comercio, Industria y Navegacion de Barcelona. A través del
Consulado de Mar, esta Camara pone a disposicion de empresarios y comerciantes la posibilidad
de propiciar la solucion de sus conflictos y divergencias, de ambito nacional o internacional, sin
necesidad de acudir al procedimiento judicial. Debiendo apuntarse que esta institucion tiene su
origen en la Edad Media (época de Pedro III, el Ceremonioso). Puede consultarse el Reglamento de
Mediacion Empresarial de la Camara de Comercio, Industria y Navegacion de Barcelona en https://
www.consolatdemar.org/es/servicio-de-resolucion-de-conflictos/mediacion/mediacion-empresarial/
reglamento/ (consultado el 1 de julio de 2022).

130 Mas del 70 % de las mediaciones notariales terminaron en acuerdo segun los datos referidos
por D.* Concepcion Barrio, vicepresidenta de la Fundacion Signum y vicedecana del Colegio Notarial
de Madrid. Los cuales se mencionan en la Nota de prensa del Consejo General del Notariado de 20
de enero de 2021, al respecto.

131 Nota de Prensa del Consejo General del Notariado, de 20 de enero de 2022. Disponible en
https://www.notariado.org/portal/documents/176535/0/NP+El+notariado+apuesta+ por+impulsar+
latmediaci%C3%B3n+telem%C3%A1tica.+20+enero+2022.pdf/d558a6de-6456-4e5b-16fb-
9e4b09a3 1bfa?t= 1642683953919 (consultado el 1 de julio de 2022).

132 La Fundacion Notarial Signum tiene como propdsito «poner al alcance de toda la sociedad
un nuevo servicio, que permita el acceso a nuevas formas dinamicas de resolucion de conflictos,
asequibles, eficaces, confidenciales y con todas las garantias juridicas. Al amparo de la ley nacional
y europea, con la experiencia exitosa de estos procesos en otros paises». Por ello, se cred el Centro
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Litis —del Colegio Notarial de Valencia—'* y la Fundacion Mediacion Notarial
—del Colegio de Notarios de Catalufia—"*.

Asimismo, podemos encontrar otras instituciones que también prestan servi-
cios de mediacion, como aquellas adscritas a los Colegios de Abogados. Asi, po-
demos referirnos al Centro de Mediacion del Colegio de Abogados de Valencia,
que, aunque no cuenta con una seccion especializada en Propiedad Intelectual y
Propiedad Industrial, si cuenta con una seccién empresarial, dentro de la cual po-
dria encuadrarse un conflicto en materia de Propiedad Industrial'*.

IV. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha presentado la mediacién como una forma de resolucion
de conflictos que puede resultar muy conveniente en materia de Propiedad Indus-
trial, teniendo en cuenta las cada vez mas complicadas circunstancias que envuel-
ven este tipo de asuntos y las posibilidades que la mediacion ofrece a las partes.
No obstante, la mediacion puede desarrollarse ante multiples instituciones, siendo
muy relevante la correcta eleccion de la institucion ante la que se desarrollara.

En el ambito internacional destaca como institucion de mediacion el Centro de
Arbitraje y Mediacion de la OMPI. El Reglamento de Mediacion de esta institu-
cion se caracteriza por ser ampliamente flexible y haber sabido adaptarse a las cir-
cunstancias que han ido surgiendo desde que se cred. En este sentido, actualmente
recoge expresamente el uso de medios electronicos y en el futuro debera enfrentar-
se a desafios como el de incorporar la utilizacion de sistemas de inteligencia arti-
ficial. Y ello debera realizarse, en nuestra opinion, aplicando las debidas cautelas y
garantias, por ejemplo, garantizando la confidencialidad de la informacién con las
correspondientes medidas técnicas. Asi, esta institucion mediadora reune las cir-
cunstancias optimas para ser pionera en la utilizacion de sistemas algoritmicos que

de Mediacion de la Fundacion Notarial Sigum que «asegura la cualificacion de sus mediadores
pluridisciplinares asociados, requiriendo que todos mantengan una formacion continuada en el
tiempo, asi como unos niveles de calidad y experiencia que les permiten prestar sus servicios con
mayor grado de eficiencia». Para mas informacion, vid. https:/fundacionsignum.org/la-mediacion/
(consultado el 1 de julio de 2022).

133 En 2013 se constituyd la «Fundacion Notarial para la Mediacion y el Arbitraje Solutio
Litis—Fundacion de la Comunitat Valenciana» por parte del Colegio Notarial de Valencia, en cuyo
seno se cred la Corte de Mediacion. Esta Corte de Mediacion entre su ambito de aplicacion se
refiere expresamente a la Propiedad Industrial, utilizando como ejemplo la resolucion de conflictos
sobre la titularidad o explotacion de estos derechos. Para mas informacion, vid. http://www.
fundacionsolutiolitis.org/centro-de-mediacion/ (consultado el 1 de julio de 2022).

134 E] Colegio de Notarios de Catalufia cre6 la Fundacion Mediacion Notarial con la finalidad
de impulsar y promocionar la mediacion, asi como constituirse como una institucion de mediacion,
de conformidad con lo establecido en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediacion en asuntos civiles
y mercantiles. Para mas informacion, vid. https://www.colegionotarial.org/es/fundacion-mediacion
(consultado el 1 de julio de 2022).

135 Para mas informacion, consulte: http://www.mediacion.icav.es/empresarial-4/ (consultado el
1 de julio de 2022).
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pueden realizar funciones asistenciales para el desarrollo de la mediacion, pues la
OMPI precisamente ya los utiliza para la realizacion de otras de sus funciones. En
este ambito, el Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI puede desarrollar un
papel fundamental, pues es el espejo en que se miran otras muchas instituciones
en la materia.

No obstante, algunos aspectos del referido Reglamento podrian reconsiderarse.
Un ejemplo seria lo previsto para aquellos casos en los en que las partes no han
alcanzado un acuerdo sobre la designacion del mediador, atribuyéndose al Centro
de Arbitraje y Mediacion de la OMPI ciertas facultades como la posibilidad de
que este pueda designar al mediador si las partes no consideran a ninguna persona
aceptable o ninguna puede aceptar, asi como en aquellos casos en que, a juicio del
Centro, el procedimiento ordinario de nombramiento del mediador no sea apropia-
do para ese supuesto. Esta prevision, como se ha puesto de manifiesto, puede per-
judicar el principio de voluntariedad de la mediacion y considerarse invasiva por
las partes. Asi, entendemos que seria mas apropiado que se facilitara a las partes un
nuevo listado de mediadores, para que pudiera realizarse un segundo intento de de-
signacion del mediador por ellas, o incluso un tercero, si este fuera necesario. Todo
ello porque la predisposicion de las partes respecto de una mediacion en la que han
elegido al mediador o este les ha sido impuesto puede cambiar radicalmente.

Ademas, existen otras muchas instituciones internacionales que administran
procedimientos de mediacidn, por lo que segun las circunstancias de cada caso
convendra acudir a una u otra, teniendo en cuenta que se pueden acumular en un
solo procedimiento de mediacion otros conflictos de caracter comercial. El prin-
cipal inconveniente que puede acontecer en estos casos se vincula al hecho de que
lo acordado por las partes después sea incumplido por una de ellas y se pretenda
ejecutar forzosamente en otro Estado, especialmente debido a que en la actualidad
muy pocos paises han ratificado la Convencion de Singapur sobre la Mediacion.

En el ambito de la Unioén Europea, la EUIPO ofrece un servicio de mediacion
para los procedimientos de recurso inter partes que derivan de los derechos de
Propiedad Industrial de la Unién Europea que se administran ante esta oficina. Este
servicio cuenta con un importante respaldo de la institucién que ha sabido apreciar
que, mas alla de la pacificacion social que generan estas formas de resolucion de
conflictos, pueden reportar provechosas ventajas econémicas y comerciales a las
partes, alcanzando acuerdos mas globales y mucho mas satisfactorios para estas.
Una de las principales ventajas de este servicio es la gratuidad, que deriva, entre
otras cosas, del hecho de que los mediadores son miembros de la Oficina, por lo
que no se exige la satisfaccion de ninguna tasa, mas alla de la tasa de recurso ne-
cesaria para la interposicion del recurso. Sin embargo, existen otros aspectos que
podrian mejorarse, como la necesidad de ampliar el listado de mediadores, inclu-
yendo mediadores externos a la EUIPO, porque el actual listado es poco extenso y
puede resultar complicado elegir a un mediador, teniendo en cuenta que algunos de
ellos son magistrados de las salas de recurso y debe garantizarse su independencia
e imparcialidad. Asimismo, la facultad que se atribuye al mediador de la EUTPO
de nombrar a otro miembro del personal de esta institucion que actiie como colabo-
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rador —para lo que se exige la aceptacion de las partes— también genera algunos
interrogantes. En nuestra opinion, si una parte no esta conforme con la designacion
de un colaborador, lo conveniente seria el mantenimiento de ese mediador, elegido
por ambas partes y la proposicion por este de otro u otros colaboradores, hasta que
ambas partes manifiesten su conformidad con una de esas personas. Y ello porque
si se opta por sustituir al mediador podrian encontrarse dificultades para la selec-
cion de otro, entorpeciendo o imposibilitando el desarrollo de la propia mediacion.
En este sentido, entendemos que seria aconsejable que se estableciera una previ-
sion al respecto en los mencionados términos.

Asi con todo, el potencial del servicio que presta la EUIPO atin se encuentra
infrautilizado, lo que puede verse estimulado por la puesta en marcha del Centro de
Mediacion que prevé el Reglamento sobre la Marca de la Union Europea, en cuya
creacion ya se esta trabajando por parte de esta institucion.

Igualmente, una vez se ponga en marcha definitivamente el sistema de la Paten-
te Europea con efecto unitario y se ponga en funcionamiento el Centro de Media-
cion, la mediacion puede adquirir un papel mucho mas relevante, por cuanto los
acuerdos alcanzados constituiran titulo ejecutivo en todos los Estados miembros
contratantes, lo que facilitara enormemente la realizacion de los tramites necesa-
rios para la ejecucion forzosa en aquellos casos en que sea necesario acudir a ella.
Sin duda, en la actualidad esta es su principal ventaja respecto al resto de institu-
ciones internacionales. Por el contrario, cuenta con el inconveniente de que no es
posible a través de una mediacion limitar una patente, lo que puede mermar las
posibilidades de alcanzar un acuerdo. Este aspecto podria ser replanteado una vez
se ponga en funcionamiento, evaluando la experiencia de los mediadores en aras a
garantizar un mejor y mas efectivo funcionamiento del sistema.

En el ambito nacional aun no se han desarrollado las funciones de mediacion
que la ley otorga a la OEPM, por lo que hasta el momento las instituciones de
mayor relevancia son las Cortes Arbitrales adscritas a las Camaras de Comercio
y los Centros de Mediacion constituidos en el seno de determinadas Fundaciones
Notariales.

Al respecto de la constitucion de la OEPM como institucion mediadora y ar-
bitral pueden realizarse algunas consideraciones. En primer lugar, se requerird de
la adjudicacion a la OEPM de los recursos necesarios, asi como del desarrollo
normativo necesario para la realizacion de los procedimientos de mediacion y su
funcionamiento en general. En segundo lugar, de las escasas referencias legales
que existen al respecto en la actualidad parece posible deducir que la OEPM po-
dra administrar mediaciones para resolver cualquiera de los litigios relativos a
los derechos de la Propiedad Industrial —nacionales y administrados por esta, o
no—, salvo las cuestiones excluidas de libre disposicion. Esto puede resultar muy
ventajoso, pues permitiria que en un mismo procedimiento de mediacion se solu-
cionasen varios conflictos, alcanzando soluciones integrales. Por ello, seria con-
veniente que lo anterior se reflejase expresamente en los textos normativos que se
desarrollen. No obstante, si este fuera el caso, seria recomendable que en el listado
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de mediadores se incluyeran expertos internacionales y no unicamente mediadores
de perfil nacional, pudiendo actuar si fuera necesario conjuntamente.

Otro aspecto que puede resultar problematico en la practica es la referencia
general “a los interesados” para participar como parte en la mediacion, la cual se
realiza en el articulo 136 de la Ley de Patentes. Esto puede llevarnos a interpretar
que para participar en una mediacion no se exige que se cumplan los requisitos
para ostentar la legitimacion activa o pasiva que la ley establece, especialmente
por lo que a la legitimacion activa se refiere. Asi, por ejemplo, si se abre la via
de la mediacion para aquellos que tengan un interés legitimo, pero no retinan los
requisitos para tener legitimacion activa, pueden generarse situaciones conflictivas
poco deseables. En especial, podria resultar problematico en los supuestos en los
que el titular y licenciante de un derecho no ha autorizado al licenciatario a inter-
poner acciones en defensa de su derecho, pero este ha acudido a una mediacion y
ha alcanzado un acuerdo con la parte contraria sin contar con el titular —por contar
con la condicion de interesado—. Como se ponia de manifiesto en este articulo,
si este acuerdo de mediacion en el que el titular no ha participado es ejecutado,
pueden generarse conflictos graves entre licenciante y licenciatario de un derecho
de Propiedad Industrial. Por ello, el desarrollo normativo a llevar a cabo debiera,
en nuestra opinion, establecer que la posibilidad de participar en una mediacion se
vinculara a la legitimacion para la interposicion de acciones. Del mismo modo, son
otros muchos los aspectos a abordar por esta futura legislacion, como la p051b111—
dad de firmar acuerdos de colaboracidén con organismos internacionales, asi como
la modificacion de las funciones y necesaria formacion para aquellos funcionarios
de la OEPM que se incluyan en la lista de mediadores.

Otra propuesta que se realiza en este trabajo se refiere a la conveniencia de que
el Consejo General del Poder Judicial firme un convenio de colaboracion con la
OEPM para que, una vez se instituya la OEPM como institucion mediadora, se
pudieran derivar a mediacion los litigios por parte de los juzgados a los efectos de
que fueran resueltos por medio de mediaciones intrajudiciales administradas por
este Centro especializado. Lo que no resta que a dia de hoy ya seria aconsejable
que el Consejo General del Poder Judicial firmase un convenio de colaboracion
con la OEPM para la promocion y divulgacion de la mediacion como los que tiene
suscritos con diversas entidades.

La semilla que plant6 la Ley de Patentes para la constitucion de esta institucion
mediadora en el seno de la OEPM atin no ha dado practicamente ningtn fruto, por
lo que, si no se realizan por el Estado los necesarios esfuerzos para su implemen-
tacion, es probable que muera sin frutos.

Mirando al futuro, vemos que, en el ambito nacional, el Estado Espafiol atin
tiene pendientes importantes tareas, pues la constitucion de la OEPM como insti-
tucién mediadora no parece que vaya a ser una realidad en un corto ni medio plazo.
En el ambito europeo, la EUIPO si esta trabajando en mayor medida en la creacion
del Centro de Mediacion, lo que si se prevé que pueda estar en funcionamiento en
un plazo mas proximo. Y también en el ambito europeo, pero dentro del sistema
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de la Patente Europea con efecto unitario, podemos pronosticar que la creacion
del Centro de Mediacion se llevara a cabo en un horizonte temporal bastante mas
alejado —teniendo en cuenta que ahora se estan comenzado a realizar las labores
de puesta en funcionamiento del Tribunal Unificado de Patentes—.

Todos ellos constituyen retos de gran calado, tanto legislativos, pues deben ser
dotados del 6ptimo marco normativo, como organizativos, porque se deben crear y
poner en funcionamiento instituciones practicamente desde cero —incluyendo, re-
clutamiento de personal, busqueda de instalaciones y recursos de todo tipo, etc.—.
Esperemos que su creacion pueda impulsar considerablemente la mediacion para
la resolucion de este tipo de controversias, ofreciendo un servicio que se aproxime
cada vez mas al modelo de justicia integral que la sociedad merece.
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(PUEDE UNO SOLO DE LOS DOS ADMINISTRADORES
MANCOMUNADOS ACTUAR EN EL AMBITO DE
GESTION? REFLEXIONES Y CRITICAS SOBRE LA
MANCOMUNIDAD PARCIAL A PROPOSITO DE LA
RESOLUCION DE LA DGSJyFP DE S DE MAYO DE 2022

CARLOS VALVERDE GONZALEZ

Notario de Vila-seca

RESUMEN

El presente comentario tiene como objeto disertar sobre la posibilidad de actuaciéon de uno de
los administradores mancomunados por si solo como si de mancomunidad parcial se tratase en
actuaciones propias del ambito interno de gestion, tanto si es asi porque lo ha decidido la sociedad
en su estatutos como si nada se hubiera establecido, aplicando las normas propias de regulacion de
una relacion interna como es el contrato de mandato entre la sociedad y los administradores, dife-
renciandolo claramente de la vertiente externa de actuacion de los administradores que esta ligada
a la representacion y a la vinculacion de la sociedad con terceros. Para ello partimos del analisis
y la critica a la Resolucion de la Direccion General de Seguridad Juridica y Fe Publica de fecha 5
de mayo de 2022, viendo a su vez, una breve evolucion en los pronunciamientos que ha tenido el
referido Centro Directivo.

Palabras clave: administradores mancomunados, mancomunidad parcial, ambito interno man-
dato, ambito externo poder, convocatoria de junta, derecho de informacién, formulacion de cuentas.
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ABSTRACT

The purpose of this commentary is to discuss the possibility of one of the joint administrators
acting alone as if it were a partial joint venture in actions within the internal management sphere,
whether this is so because the company has decided to do so in its company’s bylaws or not, applying
the rules governing the regulation of an internal relationship such as the mandate contract between
the company and the administrators, clearly differentiating it from the external aspect of the adminis-
trators’ actions, which is linked to representation and the company’s relationship with third parties.
To this end, we start with the analysis and criticism of the Resolution of the Directorate General for
Legal Security and Public Faith dated May 5%, 2022, and we also look at a brief evolution in the an-
nouncements made by the aforementioned Directive Centre.

Keywords: joint administrators, partial joint administration, internal mandate, external power of

attorney, convening of meetings, right to information, preparation of accounts.
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I. INTRODUCCION

A la hora de constituir una sociedad de capital, los socios suelen valorar en
gran medida la forma de organizar la administracion de la entidad para que se
encargue de los asuntos sociales, tratando de proporcionar la mayor celeridad en
el trafico juridico y evitar trabas innecesarias. Pero bien es cierto que, en bastantes
ocasiones, no existe una reflexion profunda sobre si lo que eligen en el negocio
fundacional es la forma de actuar para todo tipo de acto, tanto para relacionarse
ad intra con la propia sociedad como para relacionarse ad extra con terceros. Y la
mayoria de las veces, en lo que realmente estan pensando los socios fundadores es
en la forma externa de como vincular el patrimonio de la sociedad con esos terce-
ros a través de contratos de compraventa, suministros, o cualesquiera otros, pero
dificilmente estan pensando en que ese mismo régimen sea el que se articule y
opere en el ambito interno, como puede ser la toma de decisiones menores sobre el
personal de la empresa u otras analogas, tipicas del ambito de gestion. Si, ademas,
afiadimos que lo que han elegido los fundadores es el régimen de administracion
mancomunada, y mas concretamente, dos administradores mancomunados, la po-
lémica esta servida, porque dificilmente los socios estén pensando que para ab-
solutamente todo deban actuar de consuno. Por ello, creemos que la posicién que
ha ido manteniendo la Direccion General de Seguridad Juridica y Fe Publica (en
adelante, DGSJyFP) debe de ser revisada y deberia permitir en determinadas oca-
siones la actuacion individual del administrador mancomunado, como una especie
de mancomunado parcial, tanto si asi se ha dispuesto en estatutos, como si no se
ha dicho nada, por aplicacion supletoria de la normativa basica aplicable en estos
supuestos, que parte de distinguir el poder del mandato y con ello, las relaciones
que de los mismos se derivan para terceros e inter partes. En base a este esquema,
iremos analizando algunas de las resoluciones de la DGSJyFP que han tratado el
tema hasta llegar a la resolucion comentada, haciendo critica de cada uno de ellas
e intentando dar la mejor solucion para que se cumplan los principios elementales
del trafico mercantil como son la celeridad y seguridad en el trafico, asi como el
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principio de autonomia de voluntad, articulado la mayoria de las veces en los esta-
tutos o pacto de caracter interno.

II. SUPUESTO DE HECHOY LA DECISION DE LA DIRECCION
GENERAL DE SEGURIDAD JURIDICAY FE PUBLICA
DE 5 DE MAYO DE 2022

La Resolucion de la DGSJyFP de fecha 5 mayo 2022 trata de una sociedad
limitada que no tiene obligacion de verificacion contable de sus cuentas anuales y
esta regida por dos administradores mancomunados, los cuales habian otorgado un
poder a uno de ellos para formalizar todo tipo de contratos y para otorgar cuantos
documentos publicos y privados sean necesarios para el ejercicio de las faculta-
des conferidas. El referido administrador mancomunado que es apoderado designa
como auditor de cuentas a otra sociedad para la verificacion de los ejercicios del
2021 al 2023. El registrador mercantil sefiala como defectos que la sociedad se en-
cuentra en situacion concursal con sus facultades de administracion y disposicion
suspendidas; que no se han depositado las cuentas anuales de los ejercicios 2017,
2018 y 2019, estando el ano 2020 presentado, pero con defectos, y que la certifica-
cion de la decision del nombramiento de auditor de cuentas debe de ser expedida
por los dos administradores mancomunados.

La DGSJyFP resuelve pronunciandose solamente sobre dos puntos en concre-
to. Uno es la legitimacion del 6rgano de administracion para designar auditor de
cuentas, entendiendo que si es posible sobre la base de la Resolucion de fecha 18
de mayo de 2016, pues podra hacerlo en aquellos casos en que la sociedad no tenga
obligacion de verificacion contable, siendo competente la Junta General para aque-
llos casos en que la sociedad no puede presentar las cuentas en forma abreviada y
por lo tanto esta obligada a dicha verificacion. Sefiala, por tanto, que dicho nom-
bramiento entra de lleno «en la naturaleza de acto de gestion y buena administra-
cion de las sociedades». Y el segundo punto es el relativo a denegar la posibilidad
de actuacion por uno solo de ellos dado que se trata de dos administradores manco-
munados, en base al articulo 210 de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante,
LSC) sobre la forma de administracion de las entidades, asi como al articulo 233
de la LSC sobre atribucion del poder de representacion de la compaifiia, tanto en
juicio como fuera de él', concluyendo que: «Por eso, el poder de representacion
organico nunca podrd ser desemperiado por un administrador mancomunadoy.
Senala ademads, en apoyo a su tesis, que en «lo relativo a la prevision estatutaria
que, en sociedades de responsabilidad limitada, permita el ejercicio del poder de
representacion por dos de los administradores conjuntos, tiene reiteradamente de-
clarado este Centro Directivo (en las Resoluciones de 28 de enero, 11 de julio y 28
de octubre, y 23 de marzo y 27 de julio de 2015 entre otras) que su alcance afecta
unicamente al ambito externo del ejercicio de las facultades representativas, pero

! Articulo 233.3 ¢) LSC: «En la sociedad de responsabilidad limitada, si hubiera mds de dos
administradores conjuntos, el poder de representacion se ejercera mancomunadamente al menos por
dos de ellos en la forma determinada en los estatutosy.
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no interfiere en las competencias de gestion, entre las que se encuentra la decision
de auditar las cuentas anuales, cuyo desemperio requiere proceder de consuno
entre todos los administradoresy. Igualmente termina concluyendo que «la facul-
tad de certificar se concreta en la aptitud para acreditar la adopcion de acuerdos
sociales por los organos colegiados de las sociedades mercantiles (Resoluciones
de 24 abril de 2019 y 9 de marzo de 2022) pero no comporta una potestad deci-
soria (...) la competencia para certificar los acuerdos sociales adoptados por los
organos colegiados corresponde conjuntamente a ambos administradores manco-
munados, al igual que, de la misma forma, les incumbe también la de gestion para
nombrar auditor voluntario de las cuentas anuales de la compariia (...)».

III. CRITICAY ANALISIS

Creemos que la Resolucion dice mas por lo que calla u omite que por lo que ar-
gumenta, amén de incurrir, en nuestra humilde opinidn, en algunos errores de con-
cepto. Para hacer nuestro andlisis, partiremos de instituciones basicas del derecho
civil, volviendo a ellas para tratar de exponer nuestros argumentos. Es de justicia
decir que nos apoyaremos en una idea basica tratada por ALFARO AGUILA-REAL?,
al diferenciar claramente lo que es poder de mandato. Pero hasta llagar a eso, lo
primero de todo es conocer la voluntad de los socios en cuanto a las normas que-
ridas por ellos para regir la administracion. Es un tema de interpretacion el saber
si los socios han decidido que las normas de la representacion rijan también en el
ambito interno de relacion para con la sociedad. Necesariamente habra que acudir
a los estatutos para saber qué es lo querido por los socios, pero en la mayoria de
ellos utilizan referencias a preceptos del ambito de representacion. ;Quiere eso
decir que esas mismas normas se aplican al ambito interno de gestion? Vayamos
primero al derecho positivo para ver qué respuesta nos da. La LSC en su articulo
210 hace referencia a los modos de organizar la administracion. El articulo 233
lleva como rubrica la atribucion del poder de representacion y el articulo 234 el
de dmbito del poder de representacion, ambos englobados en el Capitulo IV de-
nominado la representacion de la sociedad. Una primera impresion, por lo menos
tras una interpretacion literal, nos lleva a pensar que cuando se designan a dos
administradores mancomunados y se les atribuye el poder de representacion a los
dos, se esta pensando en la vertiente exterior y con ello en el poder, pero no en el
ambito interno de actuacion para con la sociedad. Eso dejaria margen de maniobra
a que los socios establecieran normas en los estatutos relativos a la gestion, como
asi se ha admitido en otras ocasiones por la DGSJyFP como luego veremos, aun-
que diga lo contrario la Resolucién que comentamos. Si no hay nada establecido,
hay que acudir a la figura del mandato que es la que regula las relaciones internas
entre mandante (sociedad) y mandatario (administrador). En el Coédigo Civil la
regulacion la encontramos en los articulos 1709 a 1739, no previendo en ninguno

2 ALFARO AGUILA-REAL, J., «Pluralidad de los administradores en las sociedades de capital»
en el blog Almacén de derecho [en linea], 8 enero 2016 [fecha de la consulta: 25 de noviembre de
2022]. Disponible en: https://almacendederecho.org/pluralidad-de-administradores-en-sociedades-
de-capital
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de ellos el supuesto de pluralidad de mandatarios, mas alla de sefialar en el ar-
ticulo 1723 su responsabilidad, pero no asi su forma de actuacion. En la legislacion
mercantil tenemos que acudir necesariamente a la figura de la comisién mercantil
en los articulos 244 y siguientes del Codigo de Comercio, donde tampoco el le-
gislador ha previsto la pluralidad de comisionistas y su forma de actuacién. Por
ello, en aplicacion del sistema de fuentes establecido, nos queda acudir al Codigo
Civil y al Codigo de Comercio en su regulacion del contrato social para socieda-
des civiles y para sociedades colectivas respectivamente. El articulo 1693 del CC
dispone que «cuando dos o mas socios han sido encargados de la administracion
social sin determinarse sus funciones o sin haber expresado que no podran obrar
los unos sin el consentimiento de los otros, cada uno puede ejercer todos los actos
de administracion separadamente; pero cualquiera de ellos puede oponerse a las
operaciones del otro antes de que éstas hayan producido efecto legaly.Y en el Co-
digo de Comercio la norma equivalente se encuentra en el articulo 129 al estable-
cer que, si «la administracion de las compariias colectivas no se hubiera limitado
por un acto especial a alguno de los socios, todos tendran la facultad de concurrir
a la direccion y manejo de los negocios comunes, y los socios presentes se podran
de acuerdo para todo contrato u obligacion que interese a la sociedady. Parece
claro que el legislador quiere favorecer la actuacion de alguno sin perjuicio de las
acciones de los otros para impugnar u oponerse y salvar su responsabilidad para
con la sociedad. Trasladado este esquema al supuesto de sociedades de capital que
estamos comentando, el mismo implica: a) la opcion de establecer por estatutos
normas internas de actuacion en el &mbito de gestion, como puede ser en materia
de convocatoria de juntas, derecho de informacidn o formulacion de cuentas y con
ello la designacién de auditor, dado que se trata de normas de actuacién propias
del mandato entre mandante —sociedad— y mandatario —administradores—, di-
ferentes del ambito de representacidon externo por poder de actuacidén de cara a
terceros, y b) a falta de esa prevision, la posibilidad de actuacién individual de
cualquier administrador —sin perjuicio de posibles impugnaciones por el resto o
del régimen de responsabilidad en este caso— sobre la base del derecho positivo
supletorio sobre el contrato social anteriormente expuesto.

Pero vamos a seguir con los argumentos de la Resolucion para analizar a que
se refieren claramente y criticar algunos de ellos. Como hemos sefialado, el Centro
Directivo identifica el nombramiento de auditor con un acto de naturaleza propia
de gestion y buena administracion, pero acto seguido, acude a las normas de la
LSC sobre representacion para determinar qué debe ser decidido por los dos ad-
ministradores mancomunados. En nuestra opinion, como venimos exponiendo, in-
curre en error de concepto al identificar la esfera interna que es propia del ambito
del mandato con la representacion. Veamos como el legislador de la LSC llego
hasta los articulos actuales de la misma para tratar de averiguar si hablan tanto de
gestion como de representacion. El RDL 1564/1989, de 22 de diciembre, de regu-
lacion de las Sociedades Andnimas (en adelante, LSA) solo tenia una disposicion
relativa a la representacion en su articulo 125, al sefialar que la sociedad tenia que
determinar, «en relacion a los administradores que tenian atribuida la represen-
tacion, si pueden hacerlo por si solos o necesitan hacerlo conjuntamentey. Parece
deducirse que lo que regulaba era el ambito de representacion y no asi la gestion
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que quedaba para su desenvolvimiento en manos del Derecho mercantil en un pri-
mer momento, y supletoriamente del Derecho civil. La Ley 2/1995, de 23 marzo,
de Sociedades de Responsabilidad Limitada (en adelante, LSRL) regulaba en sus
articulos 57, 62 y 63 los modos de organizar la administracion, representacion de
la sociedad y el ambito de la representacion. Nuevamente solo se encargaba de la
representacion, no asi de la gestion. Dichos articulos son el reflejo actual de los ar-
ticulos 210, 233 y 234 de la LSC, afiadiendo al articulo 210 en su segundo parrafo
la especialidad de las sociedades andnimas pues si son mas de dos administradores
deben de constituir un consejo, y si son dos actuaran de forma conjunta. Por lo tan-
to, el legislador actual comete los mismos errores que en el pasado y no distingue
y, con ello, no regula de manera diferente el ambito de gestion respecto del ambito
de representacion, dejando paso, como decimos, primero al propio Derecho mer-
cantil, y en ultima instancia al Derecho civil para la regulacion del ambito interno
que es la gestion. Si es cierto que la LSC tiene un articulo que no tenian la LSA
ni LSRL, como es el articulo 209 que sefala que «es competencia de los adminis-
tradores la gestion y la representacion de la sociedad en los términos establecidos
en esta ley». Es de agradecer que aparezca reconocido el termino gestion para
diferenciarlo de la representacion, pero la ratio y el origen de dicho precepto no
es intentar establecer un régimen uniforme reconocido en los articulos 210, 233
y 234 aludidos para los dos conceptos, sino mas bien precisar que la gestion y la
representacion son competencia exclusiva del 6rgano de administracién y no de la
Junta General, salvo en los casos que lo permita la ley, que son contados: la apro-
bacion de la gestion social ex articulos 160.a) y 164.1 de la LSC; la adquisicion,
enajenacion o aportacion a otra sociedad de activos esenciales ex articulo 160.f)
de la LSC; o la posibilidad de impartir instrucciones o someter a autorizacion de
la Junta General determinados asuntos de gestion segtn el articulo 161 de la LSC.
Por lo tanto, es evidente el fin del indicado precepto, pues seria imposible que la
Junta General se reuniera cada vez que haya que tomar alguna decision en torno a
instrucciones de los empleados, formas o dinamicas de llevar a cabo el trabajo, o
la organizacion interna del establecimiento, entre otros.

Sigamos con los argumentos de la Direccién General. La misma cita, tanto en
los ya transcritos como en otros fundamentos de derecho, diversas Resoluciones
anteriores por haberse pronunciado sobre la imposibilidad de modulacion del am-
bito de gestion. Nos referiremos a las dos ultimas, la Resolucion de 23 de marzo
de 2015, publicada en el BOE de 17 abril de 2015, y la Resolucion de 27 julio de
2015, publicada en el BOE el 30 de septiembre de 2015.

Comencemos con la primera: el supuesto de hecho trata sobre una sociedad
limitada con tres administradores mancomunados donde se convoca una junta por
dos de ellos. El Centro Directivo resuelve diferenciado el poder de representacion
del poder de gestion, permitiendo en el primero cierta modulacidn, pues el poder
de representacion esta caracterizado por los principios de agilidad y seguridad en
el trafico, no asi en el segundo, el poder de gestion, al aplicar el articulo 166 de la
LSC y exigir la convocatoria por los tres administradores, al ser mancomunados.
Volvemos a pensar que no hay claridad en los conceptos a la hora de expresarse la
DG. Es decir, no aceptamos el término «poder de gestion» para tratar de aplicar
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la regulacion de la representacion a la gestion, pues esta esta circunscrita al ambi-
to interno de relaciones con la sociedad, subsumida en la normativa del mandato
como venimos exponiendo. Por lo tanto, no es que defendamos que en el ambito
interno quepa la modulacién, que también lo hacemos si asi se ha previsto en los
estatutos, en cuyo caso habra que estar a lo que en ellos se disponga sin que pueda
actuarse en contrario, sino que, a falta de dicha regulacion, la esfera interna se re-
gula por las normas del mandato y esto haria posible la convocatoria por dos de los
tres administradores mancomunados, sin perjuicio de su responsabilidad.

Pasemos a la segunda Resolucidon. Esta es de fecha 27 de julio de 2015, publi-
cada en el BOE de 30 de septiembre de 2015. Se trata también de una sociedad
limitada. El 6rgano de administracion era el de tres administradores mancomuna-
dos, pero previendo en los estatutos que el poder de actuacion y representacion se
podra ejercer mancomunadamente por dos cualesquiera de ellos. La DG vuelve
a resolver diferenciando el poder de representacion con el poder de gestion, dan-
doles el mismo tratamiento ex articulos 210, 233 y 234 de la LSC, no admitiendo
modulacion alguna en el ambito interno y teniendo que ser convocada la Junta
General por los tres administradores mancomunados en base al articulo 166 de la
LSC. Aniade un nuevo argumento y es que dice que «no cabe equiparar el presente
supuesto al del fallecimiento o cese de uno de los tres administradores mancomu-
nados, pues precisamente el articulo 171.2 de la LSC contempla estos supuestos
singularmente como unicas excepciones a la regla general de convocatoria de
todos los integrantes del 6rgano de administracion plural» haciendo alusidn a unas
Sentencias del Tribunal Supremo como son las de 24 de febrero de 1995, 8 de
octubre de 2001, 4 de diciembre de 2002, 14 de marzo de 2005, 30 de octubre y 9
de diciembre de 2009, donde el TS sefiala que hay que seguir un criterio estricto
a la hora de interpretar las normas sobre competencia para la convocatoria de la
Junta. Nos parece afortunado traer a colacion el citado precepto 171.2 de la LSC,
pero creemos que yerra a la hora de aplicar su fundamento. No se puede basar en
un argumento formal para negar la legitimacion de la convocatoria por dos de los
tres administradores mancomunados, y ello es asi porque la ratio del articulo no es
solo evitar la situacion de acefalia, sino también el bloqueo social que pueda llegar
a paralizar la actividad de la sociedad. Piénsese en el caso de un bloqueo constante
por uno de los dos administradores mancomunados que impida la convocatoria de
la Junta General para ser cesado y obligue siempre que haya este tipo de bloqueos
a acudir a la convocatoria por via judicial o registral. Es decir, la LSC, que trata de
evitar formalismos innecesarios (el propio articulo 223 de la LSC permite separar
al administrador sin que esté incluido en el orden del dia), favorecer la seguridad y
celeridad en el trafico, y evitar, por lo tanto, situaciones de bloqueo que conduzcan
a la propia disolucion de la sociedad, no puede obligar a que se acuda a la via judi-
cial o registral con el perjuicio en cuanto a dilaciones y gastos que ello conlleva a
las compaiiias en dicha situacion. Por eso, antes de acudir a la via judicial o regis-
tral, debe admitirse la convocatoria por dos de los tres administradores mancomu-
nados o uno solo de los dos administradores mancomunados, si asi se ha previsto
en los estatutos, y a falta de regulacion, la hecha unilateralmente por aplicacion
de las normas del CCo y CC ya dichas. Lo contrario seria admitir y fomentar las
posibles situaciones de bloqueo vulnerando los principios mercantiles expuestos.
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En la linea de lo tratado anteriormente, hay que sefalar que la DG omite una re-
solucion importante a nuestro parecer. Es la Resolucion de 12 febrero de 2020, pu-
blicada en el BOE el 24 junio de 2020. Se trata de una sociedad limitada donde en
su escritura de constitucion los estatutos establecen «(...) varios administradores
mancomunados o conjuntos, con un minimo de dos y un maximo de cinco, en cuyo
caso el poder de representacion serd ejercido por dos cualesquiera de ellos, igual-
mente sera valida la convocatoria de la junta general por uno en el caso de ser dos
o dos cualesquiera en el caso de ser mas de dos los administradores mancomuna-
dos (...)». El registrador mercantil rechaza la inscripcion de dicha clausula porque
desnaturaliza la modalidad o estructura del 6rgano de administracién apoyandose
en una Resolucion de la DGRN?® de fecha 4 mayo de 2016, también alega que solo
en los casos excepcionales el articulo 171 de la LSC permite que la convocatoria se
haga solo por un administrador, no siendo en este caso el mismo supuesto. El Cen-
tro Directivo revoca la calificacion y da la razon al notario recurrente, apoyandose
en argumentos expuestos por ¢€l, sefialando que la propia resolucion de 4 de mayo
de 2016 ya concluia que el &mbito interno de gestion «corresponde a los adminis-
tradores segun la forma de ejercicio en el que han sido nombradosy, permitiendo
a nuestro parecer cierto margen a la autonomia de voluntad para determinar cémo
pueden actuar en actos de gestion como es el de la convocatoria del articulo 166
de la LSC. Por ello, establecer en estatutos que puedan actuar uno de los dos, o dos
cualesquiera en caso de ser mas, no vulnera las normas imperativas sobre capital
social, ni de responsabilidad frente a terceros, ni los derechos de las minorias, ni
contradice las normas configuradoras del tipo social elegido ex articulos 1255 y
1258 del CC y 28 de la LSC, facilitando la convocatoria de la junta, «de suerte que
ante la negativa o imposibilidad de concurso de uno de los tres administradores
conjuntos se evite la convocatoria realizada por el letrado de la administracion de
Jjusticia o el registrador, con la mayor dilacion que pudiera comportary; y que lo
establecido asi en estatutos no se opone al articulo 171 de la LSC porque «no des-
naturaliza la estructura del organo de administracion mancomunada, pues como
ha serialado el TS en su Sentencia 424/2019, de 16 de julio, la mancomunidad
parcial se prevé legalmente solo respecto de la representacion, pero no en cuanto
a la gestion, salvo que los estatutos establezcan que los administradores con poder
mancomunado puedan gestionar de forma solidaria los asuntos internos de la
compariia». Es evidente que la DG da un giro a su posicion con relacion a las an-
tiguas resoluciones de 2015, permitiendo que el mandante —Ia sociedad— pueda
establecer normas de actuacion en el ambito interno a los mandatarios —adminis-
tradores— y que sean diferentes a su forma de actuacion externa en el ambito de
representacion. Nosotros vamos un paso mas alld, y como venimos diciendo, junto
con ALFARO AGUILA-REAL*, creemos incluso que, si no hay nada establecido en los
estatutos, por aplicacion de las normas supletorias del CC y CCo aludidas, uno
solo de los administradores podria realizar actos de gestion y con ello convocar, sin
perjuicio de las responsabilidades procedentes. Es decir, en la mayoria de los casos
de actuaciones de gestion por parte de los administradores, las de mayor calado
van a tener que tener un refrendo por parte de la sociedad, ya sea por rendicion

* Actual Djreccion General de Seguridad Juridica y Fe Publica.
4 ALFARO AGUILA-REAL, J., «Pluralidad de los administradores...», cit.
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de cuentas, ya por acuerdos de junta. Por lo tanto, si ese consentimiento no esta
en los estatutos por no haberse establecido las normas de actuacion interna de los
administradores, lo van a poder tener después. Por ejemplo, un administrador man-
comunado cree que lo mejor es prever un aumento de capital para obtener financia-
cion dado que la sociedad esta en una situacion comprometida. Este administrador
esta actuando bajo los principios de buen fe y diligencia debida como un ordenado
empresario adoptando medidas precisas para la buena direccién y control de la
sociedad. El otro administrador mancomunado bloquea la situacién. El primero
convoca notificandoselo al segundo. ;Se perjudican los derechos del administrador
que bloquea la situacion? Entendemos que no, porque tiene la obligacion de asis-
tencia a la junta y exponer y alegar lo que considere conveniente. /Se perjudica los
derechos de la sociedad? Creemos que no, pues conocera con detalles la situacion
y podra decidir (y con ello consentir), si conviene o no, incluso cesar al disidente
si lo considera conveniente, evitando posibles futuras situaciones de bloqueo entre
administradores que serian perjudiciales para la sociedad. Y esto mismo se puede
predicar en otras actuaciones de gestion que tiene el alcance interno que pasamos
a ver a continuacion, como puede ser el derecho de informacién o la formulacion
de las cuentas anuales, donde veremos que hay mas beneficio para la sociedad y
los socios sin que exista perjuicio para los terceros al permitir la actuacion por uno
solo de los dos administradores mancomunados.

Como ya hemos comentado, del articulo 209 de la LSC se desprende la distin-
cion clara del ambito de gestion respecto del ambito de representacion, y dentro
del primero se encuentran algunos supuestos, entre otros, y sin animo exhaustivo,
como son el derecho de informacion o la formulacion de las cuentas anuales. En
cuanto al derecho de informacion regulado en los articulos 196 y 197 de la LSC, la
pregunta a realizar seria si es posible que, en caso de dos administradores manco-
munados, solamente uno de ellos lo haya proporcionado. Necesariamente tenemos
que partir de la ratio del derecho de informacion. Podria considerarse, en términos
generales, como el cauce por el cual los socios tienen un conocimiento explicito
y puntual de datos e informacidn sobre asuntos sociales que seran sometidos a
consideracion de la Junta, para asi poder formar una opinion fundada e informada.
Una vez definido el fin del derecho de informacion, debemos de diferenciar el su-
puesto donde hay convocatoria previa de la Junta respecto del supuesto donde nos
encontramos en una Junta Universal. Si hay previa convocatoria, los mismos argu-
mentos para defender la validez de la hecha solo por uno de los administradores
mancomunados son aplicables al cumplimiento del deber de suministrar la infor-
macién por ese mismo administrador, pues derecho de informacién y convocatoria
siguen el mismo camino, estando necesariamente ligados uno y otro. Y si se trata
de Junta universal, donde necesariamente no hay envio ni acceso previo a la infor-
macion y se debe de suministrar en el acto y verbalmente, ya el articulo 197.5 de la
LSC para sociedades andnimas resuelve que su vulneracion solo faculta a exigir su
cumplimiento y solicitar los dafios y perjuicios, pero no es causa de impugnacion
del acuerdo. Para parte de la doctrina, esa solucion debe aplicarse también en las
sociedades limitadas, aunque no contenga regulacion expresa de ello en su articulo
196 de la LSC. Ello nos lleva a responder afirmativamente a la pregunta planteada
al principio, pues aunque solo uno de los administradores proporcionara el derecho
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de informacidn, si el socio tiene conocimiento suficiente de ello, no podra alegar
un defecto formal que implique la vulneracion de su derecho porque no haya sido
suministrado conjuntamente por los dos administradores pues la finalidad del mis-
mo se ha cumplido, maxime cuando en los casos de junta universal, como hemos
visto, la propia LSC establece que no se podra impugnar el acuerdo, y en la ma-
yoria de los casos en que se alega la vulneracion del derecho de informacion, el
fin ultimo es dejar sin efecto el acuerdo adoptado. En cuanto a la formulacion de
las cuentas anuales y el informe de gestion, el articulo 253 de la LSC senala que,
si faltare la firma de alguno de ellos, se indicard en cada documento con expresa
indicacién de la causa. Del precepto parece deducirse que no todos los administra-
dores pueden estar de acuerdo sobre la formulacion de las cuentas o el informe de
gestion, y por lo tanto, no todos participaran en su formulacion. Por lo que cabria
entender que el legislador esta permitiendo la formulacion por uno de los adminis-
tradores mancomunados haciendo constar la causa que justifica la falta de la firma
del otro. Esto es asi porque la firma en las cuentas no es un requisito formal, sino
también material, como resulta de las SAP de Las Palmas de 11 julio de 2005 y
SAP de Alicante de 25 mayo de 2005, por la cual «resulta la implicacion absoluta
de los firmantes con tales documentos integrantes de las cuentas, que forman una
unidad y deben tener el efecto del articulo 172.2 de la LSA° (...) dando opcion a
los administradores de salvar su responsabilidad e incluso de solicitar su disolu-
ciony, al igual que lo dispuesto en la RDGRN en su Resolucion de 17 de diciembre
de 2012, segtn la cual la identificacion de la causa de por qué no se ha firmado
por algun administrador «adquiere sentido si se relaciona con la identidad de los
administradores que se abstuvieron de firmar, porque permite conocer si con esa
omision pretendieron salvar su responsabilidad o, por el contrario, fue originada
por circunstancias o motivos ajenos a la propia sociedad y a su forma de llevar
la contabilidady. Ademas, apoyandonos en la STS 9 mayo de 2005, que identifica
que la falta de firma es un defecto subsanable, podemos diferenciar que una cosa es
la formulacion de las cuentas como deber general del articulo 35 del CCo y 253 de
la LSC, y otra cosa es la aprobacion o denegacion por la Junta General, por lo que
¢ésta ultima podra subsanar la falta de las firmas en su formulacion. Por todo ello,
podemos concluir que el que uno de los administradores mancomunados no firme
la formulacién de las cuentas, no implica que estas no vayan a ser validas. Todo lo
contrario, permite salvar la responsabilidad de aquel que no las firme porque consi-
dere que no estan bien elaboradas y quiera salvaguardar su responsabilidad. Por lo
tanto, podria uno formularlas, notificar al otro, que se podria oponer y no firmarlas.
En tal caso, podria convocar el primero la Junta General, hacer constar la falta de
la firma, y someter las cuentas a votacion en el 6rgano supremo de deliberacion, el
cual, si las aprueba, subsana la falta de firma por el otro y podra exigirle respon-
sabilidades. Como vemos, en el ambito interno, permitir la actuacién de uno solo
de los administradores mancomunados, en la mayoria de los casos favorece a la
sociedad evitando dilaciones y gastos innecesarios, y en nada perjudica a los terce-
ros. Ni que decir tiene, que, si admitimos que solo un administrador mancomunado
formule las cuentas, puede con ello también nombrar auditor de cuentas voluntario

3 Actual articulo 254 de la Ley de Sociedades de Capital.
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en los casos que la sociedad no tuviera obligacion de auditar, pues la facultad de
nombramiento de auditor estd embebida en la facultad de formulacion de las cuen-
tas anuales y su presentacion. Por todo ello creemos que, en el caso examinado en
la Resolucion de 5 mayo de 2022, es perfectamente valida la designacion de audi-
tor por uno solo de los administradores mancomunados, no porque tenga un poder
del otro para ello, sino porque en el ambito interno, ¢l solo puede hacerlo, a falta
de prevision estatutaria en contrario que obligue a actuar en el ambito de gestion a
los dos, sin perjuicio de que su decision sea reprobada por la sociedad, exigiéndole
responsabilidades.

IV. LA RIGIDEZ DE LA DGSJyFP

Como hemos visto, ha tenido que pasar tiempo y al Centro Directivo le ha cos-
tado, pero poco a poco ha ido flexibilizando su criterio sobre la permisibilidad de
actuacion asilada de uno de los dos administradores mancomunados. Y como hemos
visto, desde las Resoluciones del 2015, 2016 hasta la omitida de fecha 12 de febrero
de 2020, mantenia un criterio formalista de actuacion de consuno, no siendo proclive
a permitir la modulacion de la forma de actuacion en el ambito interno de gestion
(aunque como hemos visto, se ha producido un nuevo retroceso en esta doctrina con
la Resolucion que estamos comentando de fecha 5 mayo 2022). Pero esto también
sucedid en el d&mbito externo de representacion, donde tampoco era muy favorable
a la modulacion, hasta que llegaron las Resoluciones de fecha 12 de septiembre de
1994, 30 de diciembre de 1996 o 18 de julio de 2012, entre otras, donde permitieron
la posibilidad de que los administradores mancomunados se otorguen poder en favor
de si mismos para actuar solidariamente, y creemos que era por una inexacta o in-
adecuada aplicacion de los principios e instituciones de derecho civil en el derecho
mercantil, que no deja de ser, mas un derecho sustantivo y de contratos, en vez de un
derecho meramente formal. Por ello, aunque no es objeto de estudio especifico en
este comentario, haremos mencion a la posicion sostenida por el Centro Directivo en
los casos de revocacion unilateral de un poder conferido por los dos administradores
mancomunados para conocer la rigidez que preside la DG. La polémica comenzé
con una Resolucion de la DGRN de 12 de septiembre de 1994, donde dos adminis-
tradores mancomunados se otorgaban poderes reciprocos para que pudieran actuar
como solidarios, de forma individual, discutiéndose por parte de la doctrina que no
deberia de admitirse porque desvirtuaba la naturaleza de mancomunidad que era la
voluntad de la sociedad al establecer la forma de actuacion. En la citada Resolucion
se admiti6 dicho poder, pues es el 6rgano de administrador el que es competente para
el otorgamiento de poderes y en nada desvirtua el funcionamiento de la sociedad,
pues cabria siempre cesar a los administradores, convocando una junta a peticion
de los socios legitimados para ello. Ademas, se admiti6 la posibilidad de revocacion
por uno solo, porque si necesitaba el concurso del otro apoderado, que era también
administrador, no lo tendria nunca, y haria del poder una suerte de poder irrevocable
no admisible. El siguiente paso fue la Resolucion de 30 de diciembre de 1996, donde
una sociedad tenia como 6rgano de administracion un consejo donde se nombraron
a tres consejeros delegados para que actuaran mancomunadamente al menos dos de
ellos. En esta situacion, dos de los consejeros apoderaron al tercero para que pudiera
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actuar por si solo. La DG resuelve de la misma manera, pero con cierto lio al tratarse
de tres consejeros delegados y mantiene que debe revocarse por los dos poderdantes,
porque si solo se admite el de uno, el otro podria junto con el otro consejero apode-
rado volver a otorgar el mismo poder, de suerte que, nuevamente, haria al apoderado
como irrevocable en su situacion. El siguiente caso fue el de la Resolucion de 15
marzo de 2011, donde una sociedad tenia dos administradores mancomunados, uno
era una persona fisica y el otro una persona juridica, y el poder se otorgaba a un ter-
cero que a su vez era la persona fisica representante de la persona juridica adminis-
tradora. La solucion fue la misma que la del afio 1994, pero el argumento esgrimido
fue que el tercero apoderado era la persona fisica representante de la persona juridica
administrador, y por tanto coincidia la persona del apoderado con la de uno de los
poderdantes. La evolucion termina con las Resoluciones de fecha 15 de abril y 16 de
septiembre de 2015, donde la DG no permite la revocacion del poder por uno solo
de los dos administradores mancomunados cuando el poder se otorgd a un tercero
que es una persona fisica o persona juridica que ni ostenta el cargo de administrador
ni es su representante fisico. Pero entendemos que todos los argumentos utilizados
por la DG son equivocados por no profundizar en la institucion de la representa-
cion de derecho civil de la que participa y con GONZALEZ-MENESES®, entendemos
que la propia naturaleza de la mancomunidad obliga a que se permita la revocacion
unilateral, ya sea dado el poder a un administrador o a un tercero, pues la base de
ello se encuentra en el control y la confianza depositada por los administradores en
el apoderado: «La mancomunidad serd necesaria para mantener el poder, pero no
para la revocacion, pues si los administradores son responsables de lo hecho por el
apoderado, si uno no quiere mantenerlo en el poder ;jcomo va a responder de ello
cuando ya ha perdido su confianza? ;Qué instrucciones va a seguir el apoderado de
su poderdante —administradores mancomunados— cuando uno de ellos no quiere
mantenerlo en el poder?». Es decir, solo hay que aplicar los caracteres propios de la
institucion de la representacion en derecho civil como son: seguir las instrucciones
del apoderado (ex articulo 1719 del CC), rendicion de cuentas del apoderado a su
poderdante (ex articulo 1720 de CC) y asuncién de obligaciones y responsabilida-
des por el poderdante (ex articulo 1727 y siguientes del CC); para ver que si uno de
los administradores mancomunados ya no esta conforme con el apoderado, ¢l solo
podria revocar su poder, pues no va asumir lo hecho por el apoderado cuando no es
lo querido por ¢él, y dificilmente el apoderado va a haber seguido sus instrucciones
cuando le esta encomendando lo contrario con la revocacion, que es que no actue.

V. CONCLUSION

Como se ha podido ver a lo largo de toda la exposicion, a la hora de constituir
una sociedad o de modificar el modo de organizar la administracion, es convenien-
te por los socios hacer una reflexién profunda de si lo querido se refiere, no solo
a la vertiente externa de representacion para vincular el patrimonio social con los

¢ GONZALEZ-MENESES, M., «Administracion mancomunada y revocacion de poderes», El Nota-
rio del Siglo XXI, nim. 61, mayo-junio, 2015.
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terceros, sino también a la actuacion en el ambito interno de gestion, a la relacion
entre sociedad y administradores. Lo que venimos defendiendo es que es posible,
en virtud del principio de autonomia de voluntad al no atentar contra los principios
configuradores del tipo social exigido, el capital, el patrimonio, o por ende, los ter-
ceros, establecer en estatutos reglas de funcionamiento interno en sede de gestion,
como la legitimacion para la convocatoria de la Junta General y con ello el ejerci-
cio de suministrar el derecho de informacion; o la formulacion de las cuentas anua-
les y con ello la designacion de auditor voluntario cuando no es competencia de la
Junta General. Yendo por nuestra parte un paso mas, entendemos que, aunque no
haya norma en estatutos sobre el régimen interno de gestidn, la aplicacidn supleto-
ria de la normativa del mandato y del contrato social en el CC y CCo vista permite
admitir la actuacion de un solo administrador mancomunado con beneficios para
la sociedad y sin perjuicios para terceros. Bien es cierto que hay que recordar la
rigidez de la DGSJyFP a la hora de admitir la modulacion expuesta, tanto en actos
de representacion como en actos de gestion, pero ello no puede ser obstaculo para
tratar de dar cumplimiento al derecho sustantivo material y de contratos que es el
derecho mercantil sin atender a su vertiente meramente formalista, evitando asi
acudir a convocatorias via letrado de administracion de justicia o registrador lo que
conlleva gastos y dilaciones innecesarias.

VI. BIBLIOGRAFIA

ALFARO AGUILA-REAL, J., «Pluralidad de los administradores en las sociedades de
capital» en el blog Almacén de derecho [en linea], 8 enero 2016. Disponible en:
https://almacendederecho.org/pluralidad-de-administradores-en-sociedades-
de-capital

PRENDES CARRIL, P., MARTINEZ-ECHEVARRIA Y GARCIA DE DUERNAS, A., CABANAS
TrEJO, R. (dirs.), y BALLESTER AZPITARTE, L. (coord.), Tratado de Sociedades
de Capital, Tomo 1, Navarra, Thomsom Reuters-Aranzadi, 2017.

GONZALEZ-MENESES, M., «Administracion mancomunada y revocacion de pode-
res», El Notario del Siglo XXI [en linea] nimero 61, septiembre-octubre, 2015.
Disponible en: https://www.elnotario.es/revista-61/4085-administracion-man-
comunada-y-revocacion-de-poderes.html

BARRIOS ALVAREZ, J., «La doctrina de la DGRN sobre la convocatoria de junta por
dos de los tres administradores mancomunados», El Notario del Siglo XXI [en
linea] nimero 62, julio-agosto, 2015. Disponible en: https://www.elnotario.es/
index.php/hemeroteca/revista-62/4129-la-doctrina-de-la-dgrn-sobre-la-convo-
catoria-de-junta-por-dos-de-los-tres-administradores-mancomunados

(Trabajo recibido el 28/11/2022
vy aceptado para su publicacion el 16/12/2022)

242 Cuadernos de Derecho y Comercio julio-diciembre 2022, num. 78, pags. 229-242



SISTEMA DE REPRESENTACION PROPORCIONAL
EN LAS SOCIEDADES LIMITADAS: UN EJEMPLO
MAS A LA INNECESARIDAD DE DISTINGUIR
ENTRE SOCIEDADES ANONIMASY LIMITADAS

PERE ALBIOL BALLESTEROS

Notario de Sant Joan de Vilatorrada

RESUMEN

Analizamos la reciente Resolucion 28 de marzo de 2022 (BOE-A-2022-6416) de la Direccion
General de Seguridad Juridica y Fe Publica, donde da por finalizada la discusion de si es posible
que las sociedades limitadas acudan al régimen de sistema proporcional para nombrar a los con-
sejeros del Consejo de Administracion. Manifestandose en que si es posible acudir a esta forma
de eleccion.

Palabras clave: proporcionalidad, estatutos, autonomia de la voluntad, minoritarios, mayorias,
cooptacion.
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PROPORTIONAL REPRESENTATION SYSTEM IN
LIMITED COMPANIES: A FURTHER EXAMPLE
OF THE NEED TO DISTINGUISH BETWEEN PUBLIC
AND PRIVATE LIMITED COMPANIES
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Notary Public in Sant Joan de Vilatorrada

ABSTRACT

We analyze the recent Resolution of March 28", 2022 (BOE-A-2022-6416) of the Directorate
General for Legal Certainty and Public Faith, which puts an end to the discussion on whether it is
possible for limited companies to use the proportional system to appoint directors to the Board of
Directors. It states that it is indeed possible to use this form of election.
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SUMARIO: 1. SUPUESTO DE HECHO.— II. LEGISLACION Y RESOLUCIONES ANTERIORES AL
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY 1/2010.— III. SOLUCION CON LA LEGISLACION ACTUAL.—

IV. ¢ES POSIBLE EXTENDER ESTA INTERPRETACION AL SISTEMA DE COOPTACION?— V. CON-
CLUSION.— V1. BIBLIOGRAFIA.
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I. SUPUESTO DE HECHO

La sociedad «Servicios Logisticos Portuarios SLP, S.L.» procedio el 14 de sep-
tiembre de 2021 a elevar a publico los acuerdos adoptados por su Junta General en
la que modificaba sus estatutos, uno de ellos era el siguiente:

«Articulo 19 bis.  Sistema de representacion proporcional.

Las participaciones sociales que voluntariamente se agrupen, hasta constituir
una cifra del capital social igual o superior a la que resulte de dividir este ultimo
por el numero de componentes del consejo, tendran derecho a designar los que,
superando fracciones enteras, se deduzcan de la correspondiente proporcion.

En el caso de que se haga uso de esta facultad, las participaciones sociales
asi agrupadas no intervendran en la votacion de los restantes componentes del
consejoy.

Sin embargo, el registrador mercantil de Vizcaya deneg6 la inscripcion de la
mencionada modificacion estatutaria argumentando que vulneraba el art. 191 del
Reglamento del Registro Mercantil y era contraria al criterio de la Resolucion de
la DGRN de 15 septiembre de 2008.

La calificacion del registrador fue recurrida por «Servicios Logisticos Portua-
rios SLP, S.L.», resolviendo la DGSJFP en 28 marzo de 2022 a favor del recurrente.

II. LEGISLACIONY RESOLUCIONES ANTERIORES AL TEXTO
REFUNDIDO DE LA LEY 1/2010

Es necesario acudir a un analisis de la legislacion anterior al Texto Refundido de
la Ley de Sociedades de Capital por dos razones principales. La primera de ellas,
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porque la resolucion esgrimida por el registrador es de 2008, anterior a la actual
leglslacmn Y la segunda, porque muchos de los argumentos que niegan, aunque
es la posicion minoritaria y descartada por la actual DGSJFP, de la aphcacmn del
sistema proporcional a las sociedades limitadas, se sustenta en una comparacion de
la legislacion anterior y la actual.

Empezando por la legislacion anterior, hay que acudir al articulo undécimo de
la Ley 19/1989. Este precepto establecia una serie de remisiones globales al régi-
men de las sociedades andnimas para las sociedades limitadas (modificando la ley
de 1953), salvo una particularidad en el sistema de administracion:

Art. 11 de la Ley 1953, modificado por el articulo undécimo de la Ley 19/1989:
«Serd de aplicacion a los administradores de la sociedad de responsabilidad li-
mitada lo dispuesto para los administradores de la sociedad anonima, salvo lo
establecido en esta Ley».

Pues bien, en la aludida ley no se hacia mencion a la eleccion del sistema de
representacion proporcional para nombrar a los consejeros.

Incluso la mas actual, pero también derogada Ley 2/1995, de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, no contenia mencion alguna sobre este sistema.

A partir de esta ley de 1995 se redacto el art. 191 del Reglamento del Registro
Mercantil de 1996. A diferencia de la legislacion anterior, que no se pronunciaba
expresamente si era admisible acudir al sistema proporcional, este reglamento, en
cambio, si lo prohibe expresamente:

«Articulo 191. Nombramiento de administradores.

Los administradores seran nombrados en el acto de constitucion de la socie-
dad o por acuerdo de la Junta General con la mayoria legal o estatutariamente
prevista. No se admitira el nombramiento por cooptacion, ni por el sistema de
representacion proporcional.

Con base a esta legislacion, la doctrina minorista y la DGRN en 2008 esgrimio
que no era aplicable la remision genérica a la Ley de Sociedades Andnimas, funda-
mentandose en las siguientes razones:

1) No era posible acudir a la legislacion de las sociedades anonimas para el
régimen de administracion. El precepto 11 de la Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada de 1953 lo mencionaba expresamente. Tampo-
co por la Ley de 1995, que elimina el sistema de remisiones globales a la
legislacion de sociedades anonimas, tal y como declara su exposicion de
motivos (numero I).
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El art. 191 Reglamento del Registro Mercantil lo sigue prohibiendo expre-
samente hoy en dia.

La propia exposicion de motivos de la Ley de 1995 declara: «no se ha con-
siderado conveniente reconocer a la minoria el derecho de representacion
proporcional en el organo de administracion colegiado, evitando asi que
el eventual conflicto entre socios o grupos de socios alcance a un organo
en el que, por estrictas razones de eficacia, es aconsejable cierto grado de
homogeneidad.

Era posible acudir a otros sistemas alternativos que igualmente protegian
a la minoria en las sociedades limitadas como el sistema de voto plural,
consistente en prever en estatutos que una participacion social pudiese
representar varios votos a efectos de los acuerdos. Sistema que por cierto
también se prevé en la legislacion actual: art. 96.3 en comparacion al art.
96.2 de la Ley de Sociedades de Capital 1/2010.

Sin embargo, el TS en sentencia n°138/2009, por lo tanto, en sede de la Ley de
2/1995 de Sociedades de Responsabilidad Limitada, 1legd a una conclusion distin-
ta. Sus argumentos principales fueron:

1))

2)

3)

4)

El silencio legal de 1a Ley 2/1995, tal y como se indica en la exposicion
de motivos de la misma, no impide la implantacion de este sistema via
estatutos.

No supone una vulneracion al precepto que determina que los administra-
dores seran designados por la Junta General, ya que son los propios socios
quienes integran la Junta. Simplemente, se utiliza un sistema de eleccion
distinto.

El art. 191 de Reglamento del Registro Mercantil es una norma reglamen-
taria, por lo que no debe prevalecer sobre una norma legal que es el prin-
cipio de autonomia de voluntad recogido en el art. 12.3 de la Ley 2/1995.

Y, sobre todo, la intencion del legislador de crear un tipo social flexible y
elastico que pueda adaptarse a las necesidades de los socios y de la propia
sociedad.

Una vez resumida la doctrina de la DGRN y el TS respecto a la legislacion
anterior, hay que acudir a lo realmente importante. A los efectos juridicos actuales,
dado que lo demas ha quedado en mera palabreria, ;qué criterio es seguido hoy tras
el TR 1/2010 de Sociedades de Capital?
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III. SOLUCION CON LA LEGISLACION ACTUAL

Esta cuestion ha surgido de nuevo tras la vigente Ley de Sociedades de Capital.
Habiendo reproducido el supuesto de hecho en el primer epigrafe, nos centrare-
mos en la resolucion de la DG, que ya anunciamos que va en el mismo sentido
que la STS de 2009, e incluso anadiremos algunos argumentos secundarios para
reforzar esta postura. En definitiva, es posible regular estatutariamente el sistema
proporcional del art. 243 de la Ley de Sociedades de Capital, que alude solo a las
sociedades anonimas.

La DG en la resolucion de 28 marzo de 2022 utiliza muchos de los argumentos
utilizados por el TS en 2009, aunque en ese momento se basara en una ley anterior.
Y asi:

1) El principio de autonomia de voluntad del art. 28 de la Ley de Sociedades
de Capital, que es un traslado del 1255 CC en sede de contratacion civil,
tiene unas dimensiones muy amplias, con lo que, en caso de duda, habria
que inclinarse hacia la admisibilidad del pacto discutido siempre que no
haya un posible riesgo a los socios, sobre todo a los minoritarios. Este
principio tiene solo una serie de limitaciones segun el art. 28: las leyes y
los principios configuradores de la SL.

Respecto al limite legal, no puede alegarse que se esta vulnerado via
estatutos el art. 243 de la Ley de Sociedades de Capital, dado que solo
menciona sociedades anonimas. Mantener esta postura es sostener un cri-
terio demasiado formalista y literal de la norma, carente de otro argumento
que la simple literalidad de las palabras, postura que ha de ser totalmente
rechazada. Incluso podriamos alegar que el precepto no utiliza el término
«solo» u otro que induzca a excluir a las sociedades limitadas. Simple-
mente, el legislador lo ha querido prever expresamente para las sociedades
anonimas, dejando a las sociedades limitadas, con su mayor autonomia de
voluntad reconocida en la exposicion de motivos de la ley, que escojan los
sistemas legales previstos expresamente o via estatutos establezcan otros
como, por ejemplo, el sistema proporcional, siempre que no vulnere los
arts. 160 b) y 214 de la Ley de Sociedades de Capital

Tampoco puede decirse que se vulneren estos preceptos, ya que el sis-
tema proporcional no produce que los administradores no sean nombrados
por la Junta General en un sentido estricto. Es cierto que en el sistema
proporcional son solo unos socios quienes nombran a un consejero y no la
Junta General en su conjunto. Pero al utilizar este sistema todos los conse-
jeros seran nombrados por todos los socios, al descartarse los que han uti-
lizado este sistema en el resto de los nombramientos, que es precisamente
lo que pretende este art. 214 LSC: evitar sistemas en que solo uno o varios
de los socios nombren a todos los administradores.

Respecto a los principios configuradores de la SL, supone justamente
lo contrario, un refuerzo de un mayor margen autonomia de voluntad de
la SL respecto a la SA. No hay argumento finalista que nos haga pensar
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que no es conveniente este sistema para la SL. Es cierto que la DGRN en
2008 aleg6 que era una fuente de conflicto la implantacion de este sistema
en la SL, dado que podia dar lugar a consejeros con directrices totalmente
heterogéneas seguin los socios que los habian nombrado, paralizando la
sociedad. En su opinidn, deberia procurarse un criterio homogéneo en el
Consejo, ya que habitualmente son sociedades de dimensiones pequeiias
donde se busca la sencillez y rapidez. Pero este argumento podemos reba-
tirlo en dos puntos.

En primer lugar, el que haya discrepancia de criterios direccionales no
tiene que entenderse en un sentido negativo. Precisamente el Consejo de
Administracioén busca que haya diferentes consejeros con distintos crite-
rios para tener una vision mas plural y que estos discutan en sede del Con-
sejo y lleguen a un acuerdo mediante una votacion. Si lo buscado es una
homogeneidad, simplemente habria que acudir al sistema «dictatorial» de
administrador Unico. Y es que esta decision, precisamente, quién mejor
que los socios para escogerla cuando constituyen la sociedad o modifican
los estatutos. Se han de proteger sus intereses y quién mejor que ellos para
determinar cuales son y como quieren que se dirija su sociedad.

En segun lugar, no se puede alegar que este precepto supongo una vul-
neracion de los derechos de los socios. Es cierto que un socio mayoritario
pierde la oportunidad de nombrar todos los administradores con sus votos
en la Junta General, pero hay que recordar que el legislador ha buscado
siempre la proteccidon del socio minoritario. Y precisamente este sistema
se creo para protegerlo frente al socio mayoritario.

2) La aprobacion de la Ley 5/2015 de Sociedades Laborales ha afiadido un
argumento a favor de su posibilidad. El art. 13.2 permite que tanto la SA
como la SL opten por el sistema de proporcionalidad:

«Si la sociedad laboral estuviera administrada por un Consejo de Ad-
ministracion, los titulares de acciones o participaciones de la clase gene-
ral podran agrupar sus acciones o participaciones sociales para nombrar
a sus miembros conforme al sistema de representacion proporcional pre-
visto en el articulo 243 del texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio».

Con lo que es absurdo admitirlo por el legislador en la sociedad laboral
limitada y no en la sociedad limitada sin mas, donde la segunda no deja de
ser un subtipo de la primera. Y es que esto nos hace pensar simplemente
que el legislador al redactar la ley dilucidé que para este subtipo social
era extremadamente util la utilizacion de este sistema y lo previo expresa-
mente, dado que habria muchos socios laborales minoristas con diferen-
tes intereses frente a los demas socios laborales o generales. Por lo tanto,
refuerza nuestra idea de que este sistema no ha de prohibirse per se para
la SL general, sino que son los propios socios quienes han de decidir si
quieren o no implantar este sistema segun sus necesidades. Pero tampoco
el legislador puede obligar a la SL a que se pueda acudir siempre a este
sistema, dado su posible conflictividad antes mencionada. Con lo que la la-
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guna del legislador desde la Ley de 1995 es totalmente acertada, habiendo
sido un error tanto su implantacion legal como su prohibicion.

Tras estos fundamentos del TS y la DG para sustentar la admisibilidad via esta-
tutos del sistema proporcional en el Consejo de Administracion de la SL, podemos
afiadir otros de menor envergadura:

3)

4)

5)

La Ley 1/2010 de Sociedades de Capital se trata tan solo de un Texto Re-
fundido, por lo que solo se trata de una simple union de la Ley de So-
ciedades Andnimas de 1989 y la Ley de Sociedades de Responsabilidad
Limitada de 1995.Y dado que en esta ltima no s¢ preveia esta posibilidad
expresamente, a buen criterio desde mi punto de vista, no podria introdu-
cirse en el Texto Refundido. Es por ello que ha sido preciso analizar la ley
de 1995 para hablar sobre la cuestion.

Aparte de que el Reglamento del Registro Mercantil es una norma de ran-
go inferior al art. 28 de la Ley de Sociedades de Capital, también puede
alegarse que el Reglamento se excede de sus funciones en el art. 191. Al
Reglamento le corresponde regular el funcionamiento y requisitos necesa-
rios para acceder al Registro, pero no deberia entrar a regular materias de
caracter sustantivo. Es decir, no le corresponde elegir si es posible o no ese
sistema ante la laguna legal.

Finalmente podriamos acudir a las reglas interpretativas de las normas,
esto es, al art. 3 del Cddigo Civil como norma subsidiaria ex art. 4.3 del
Cadigo Civil, con lo que hay que interpretar el art. 243 de la Ley Socie-
dades de Capital segun la realidad del momento. En la actualidad, las di-
ferencias entre las sociedades andnimas y limitadas se han ido diluyendo
a lo largo del tiempo, con lo que cada vez son mas comunes las resolucio-
nes y sentencias que permiten que lo regulado para la sociedad anénima
sea extensible también a las sociedades limitadas. Incluso hay autores que
sostienen que deberia eliminarse la distincion entre sociedades anonimas
y limitadas. Seria perfectamente posible establecer un tnico tipo social,
ya que las unicas diferencias relevantes hoy en dia son la mayor o menor
libertad en transmitir las participaciones sociales o acciones; las mayorias
para la adopcidn de los acuerdos de la Junta General; y el grado de control
y rapidez en la constitucion de una y otra. Podria solventarse perfecta-
mente con crear un unico tipo social, pero permitiendo diferentes formas
de constitucion, donde un menor control implica una mayor rapidez, pero
a su vez, una responsabilidad personal de los socios fundadores y admi-
nistradores por la realidad en las aportaciones y sus valoraciones, tal y
como se ha establecido para la sociedad limitada en el art. 68.2 de la Ley
de Sociedades de Capital. Con esto quiero decir que no hay que entender
las sociedades anonimas como antagonicas a las limitadas, sino todo lo
contrario, son tipos sociales muy parecidos en que una puede beber de
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la otra, especialmente la sociedad limitada, dada la intencion del legisla-
dor de darle un gran ambito de autonomia de voluntad. Algunos ejemplos
de aplicacion del régimen de la sociedad andénima a la sociedad limitada
fueron mencionados por el recurrente como la posibilidad de que la socie-
dad limitada acuda a la asistencia telematica, hoy ya regulada para la so-
ciedad limitada y an6nima (Ley 5/2021) o también la posibilidad de que el
Consejo de Administracion decida por voto por escrito sin sesion del art.
248.2 Ley de Sociedades de Capital, sostenido por algunos autores.

Admitido el sistema de proporcionalidad, se plantea un problema 16gi-
co, ;cudl es la mayoria necesaria para adoptar dicho sistema de eleccion?

Dicho problema no ha sido planteado en los casos acontecidos hasta
la actualidad, puesto que se partia de que los socios habian acordado este
sistema en el momento fundacional. Pero es discutible qué mayorias se
requeririan si los socios decidieran implantar este sistema posteriormente.
A mi entender, tres mayorias son las debatibles:

a) Unanimidad: en cuanto es una modificacion esencial a la toma de las
decisiones de la sociedad, ya que son los administradores a quienes les
corresponde la gestion y representacion de la misma. Esta postura se
encuentra con el obstaculo del principio de democracia de las socie-
dades de capital, donde por esencia las decisiones de las sociedades
se toman en funcion al capital que tiene cada socio y no personalmen-
te, en contraposicion a las sociedades personalistas. Manifestacion de
este principio es el art. 93 c) de la Ley de Sociedades de Capital, en
que se estipula que votar es un derecho minimo y el art. 96.2 Ley de
Sociedades de Capital que, en sede de sociedades andnimas, prohibe
las acciones con doble voto o las llamadas acciones de oro, si bien en
la sociedad limitada si que las admite el 96.3 de dicha ley.

b) Mayoria reforzada de dos tercios (art. 199 b): sosteniendo que se trata
de una modificacion esencial en la direccion de la sociedad. Y enten-
derlo en sentido muy amplio como una modificacion de su estructura,
pudiendo hacer una especie de analogia con los supuestos de modifi-
caciones estructurales de dicho apartado. Si bien sostener esta postura
es muy arriesgado en cuanto que las mayorias reforzadas son supues-
tos especiales y contrarias al principio de democracia, con lo que son
de interpretacion restrictiva.

c) Mayorias reforzadas de la mitad de los votos (art. 199 a): al ser
una modificacion estatutaria. Parece esta la tesis mas viable dado
que encaja en el supuesto literal. Por no decir que, en otros casos
especiales, como el del art. 160 f) LSC, la doctrina mayoritaria
sostiene que basta con la mayoria ordinaria y no cabe asemejarla a
una modificacidn estructural, pese a que tiene por fin evitar estas
operaciones indirectamente.
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Una vez resuelta y zanjada la cuestion sobre si cabe que una sociedad
limitada regule via estatutos el sistema de eleccion proporcional del art.
243 Ley Sociedades de Capital, podemos discutir otros supuestos regula-
dos expresamente para la sociedad anénima y no para la sociedad limitada
en el ambito de la eleccion de los consejeros. Nos estamos refiriendo al
sistema de cooptacion del art. 244 de la Ley de Sociedades de Capital.

IV. (ES POSIBLE EXTENDER ESTA INTERPRETACION AL SISTEMA
DE COOPTACION?

Esta cuestion, si bien ya ha sido tratada por la DGSJFP en diversas ocasiones,
es interesante volverla a analizar tras el cambio de criterio de la DG en esta reso-
lucidén de marzo de 2022.

Asi, en un primer momento, en consonancia con la doctrina de la resolucion
de 2008, la DG en resolucion de 30 de septiembre de 2015 concluyd que no era
posible que en las sociedades limitadas se nombrara un consejero por el Consejo
de Administracion a través del sistema de cooptacion. Sus argumentos eran preci-
samente los alegados en la resolucion de 2008 para el sistema proporcional, esto
es, el art. 191 del Reglamento del Registro Mercantil que lo prohibe expresamente
y el art. 214 de la Ley de Sociedades de Capital, que declara que solo corresponde
a la Junta General nombrar a los administradores sin mas excepciones que las es-
tablecidas en la ley.

Sin embargo, la resolucioén de 2022 podria hacer pensar que la DG podria cam-
biar de criterio en un futuro. Ante esta situacion intentaremos adelantarnos.

En mi opinion, el supuesto de hecho no es idéntico. Los argumentos para ad-
mitir el sistema de proporcionalidad no son equiparables al sistema de cooptacion.

En primer lugar, son sujetos distintos quienes nombran a los administradores
en las excepciones del art. 243 y 244 de la Ley de Sociedades de Capital. En el art.
243 son los socios quienes lo nombran, mientras que en el 244 serian los propios
consejeros. Diferencia sustancial, ya que para el primer caso si que se puede hacer
una interpretacion mas amplia del art. 214 puesto que, en definitiva, la Junta Ge-
neral estd integrada por los socios. por lo que a efectos practicos los nombran los
mismos. Pero en el segundo caso no es asi.

En segundo lugar, estaria la finalidad de ambas excepciones. La del art. 243 es
la de la proteccion de la minoria, es decir, que los minoritarios puedan aliarse y
sentirse representados en el Consejo de Administracion. Mientras que el art. 244
busca una solucion temporal para el adecuado funcionamiento del Consejo. El
principio de proteccion de la minoria es un principio consagrado en toda la ley de
sociedades de capital. Ejemplos de ello son la convocatoria de la Junta General por
los socios que representen un 5 % (art. 168 LSC), la legitimacion para iniciar la
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accion social de responsabilidad o el nombramiento de auditor por la minoria (art.
272 LSC). Con lo que aquellos preceptos cuya finalidad sea alcanzar este princi-
pio pueden entenderse extensibles a ambos tipos de sociedad, tanta a la sociedad
limitada como a la anénima. El art. 244 se sustenta en el principio de la agilidad
del trafico mercantil, principio de gran importancia en el ambito de las sociedades
anonimas, ya que normalmente este tipo de sociedades son grandes corporaciones
cuyo funcionamiento es lento y burocratico. No es lo mismo, desde un punto de
vista practico, la convocatoria de una Junta General de una sociedad limitada con
escasos socios que una sociedad andnima con miles de socios, donde se han de ase-
gurar que los socios han sido debidamente notificados. Y es esta la razén principal
por la que se implanto el art. 244 para la sociedad andnima. Intenta evitar convocar
una Junta General extraordinaria solo para este asunto acudiendo a una solucion
temporal. Por lo que considero que el problema que intenta solucionar el 244 en
un primer momento no esta pensado para las sociedades limitadas, donde tradi-
cionalmente atienden a sociedades de menor tamafio y de caracter mas personal y
familiar y donde los consejeros son los propios socios de la sociedad.

En tercer lugar, no es aplicable el argumento de la Ley de Sociedades Labo-
rales. Esta ley precisamente si que menciona el sistema proporcional, pero no
el de cooptacion, lo que incide en que no cabe aplicar la misma argumentacion
para admitir ambas figuras, ya que, como hemos explicado, la finalidad es to-
talmente distinta.

En consecuencia, los unicos argumentos a su favor quedan reducidos a la in-
terpretacion amplia de la autonomia de la voluntad del art. 28 LSC y el principio
general del derecho mercantil de agilidad y rapidez. Aunque también podemos
afnadir que no se encuentra obstaculo suficiente para impedir que todos los socios
acuerden por unanimidad en la escritura fundacional implantar este sistema. Aqui
estamos otra vez en el caso anterior: quién mejor que los socios para decidir como
quieren regular internamente su sociedad. El legislador lo previo expresamente
para la sociedad andénima, ya que era esencial dada su tendencia a ser sociedades
de mayor tamafio, pero ello no impide que las sociedades limitadas puedan tener
ese mismo problema. Por ello, en mi opinidn si que seria posible admitir esta clau-
sula en la escritura fundacional.

Asimismo, se plantearia qué mayorias son necesarias para instaurar este siste-
ma durante la vida de la sociedad. Para resolver esta cuestion podriamos sostener
alguna de las diferentes tesis vistas para el sistema de proporcionalidad.

V. CONCLUSION

Tras el analisis de estos dos sistemas excepcionales de nombramiento de los
consejeros, podemos concluir que, en el primer caso, el sistema de proporciona-
lidad, es una manifestacion mas de la homogeneizacion de la sociedad limitada
y la sociedad andnima. Ademas, un ejemplo mas de la importancia del principio
de autonomia de la voluntad en las sociedades limitadas y la proteccion de los
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minoristas. Por lo tanto, no hay que acudir a la literalidad de la norma, sino ver su
finalidad. En definitiva, las sociedades limitadas si que pueden acudir via estatutos
a este sistema.

En cuanto al sistema de cooptacion, no hay que caer en el error de asimilarlo al
primer caso y aplicar «analogicamente» la misma doctrina. En mi opini6n, aun asi,
se debe entender posible acudir a este sistema en la sociedad limitada. Porque los
socios son los que saben mejor cOmo quieren que se organice su sociedad y que la
implantacion de este sistema no dafia en absoluto a terceros como los acreedores.
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CLAUSULADO PARA LA CONSTITUCION
DE GRUPOS DE SOCIEDADES

EDUARDO HIJAS CID
Notario de Madrid

RESUMEN
En el presente trabajo el autor nos propone un modelo de escritura de constitucion de grupo de
sociedades, junto con dos posibles clausulas estatutarias para el supuesto de integrarse su sociedad
en un grupo: la primera, relativa a la actuacion y responsabilidad del administrador y la segunda,

relativa al derecho de separacién de los socios.

Palabras clave: grupo de sociedades, escritura de constitucion, estatutos, administrador, respon-
sabilidad.
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CLAUSES FOR THE INCORPORATION
OF GROUPS OF COMPANIES

EDUARDO HIJAS CID
Notary Public in Madrid

ABSTRACT

In this paper, the author proposes a model deed of articles of association for a group of compa-
nies, together with two possible clauses in the company’s bylaws for the case of the integration of the
company into a group: the first relating to the actions and liability of the administrator and the second
relating to the right of separation of partners..

Keywords: group of companies, articles of association, company’s bylaws, company’s director,
liability.

SUMARIO: 1. INTRODUCCION.— II. MODELO DE CONSTITUCION DE GRUPO SOCIETARIO.—
III. CLAUSULAS ESTATUTARIAS A INCLUIR A LA HORA DE CONSTITUIR UN GRUPO DE SO-
CIEDADES: 1. Deber de diligencia de los administradores. 2. Derecho de separacion en
caso de incorporacion a grupo societario o cumplimiento de instrucciones perjudiciales
(sociedades no cotizadas).
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I. INTRODUCCION

En los grupos de sociedades, la direccion unitaria puede no estar contemplada o
recogida en un contrato, de modo que la existencia del mismo se deduce de la con-
currencia de alguno de los supuestos de hecho contemplados en el articulo 42 del
Cédigo de Comercio, sumado a una direccion unitaria de las sociedades integran-
tes (en el caso de los grupos jerarquicos) o la coincidencia en la composicion de los
organos de administracion de las sociedades agrupadas (en los grupos paritarios).

Para las cooperativas, su ley reguladora exige que el contrato conste por escrito,
debiendo elevarse a escritura publica a fin de inscribirlo en la hoja registral corres-
pondiente a cada sociedad integrada en el grupo. Entendemos que no cabe recurrir
a una aplicacion analdgica del articulo 78' de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de

U “Articulo 78. Grupo cooperativo.

1. Se entiende por grupo cooperativo, a los efectos de esta Ley, el conjunto formado por varias
sociedades cooperativas, cualquiera que sea su clase, y la entidad cabeza de grupo que ejercita
facultades o emite instrucciones de obligado cumplimiento para las cooperativas agrupadas, de
forma que se produce una unidad de decision en el ambito de dichas facultades.

2. La emision de instrucciones podra afectar a distintos ambitos de gestion, administracion o
gobierno, entre los que podrian incluirse:

a) El establecimiento en las cooperativas de base de normas estatutarias y reglamentarias
comunes.

b) El establecimiento de relaciones asociativas entre las entidades de base.

¢) Compromisos de aportacion periodica de recursos calculados en funcion de su respectiva
evolucion empresarial o cuenta de resultados.

3. La aprobacion de la incorporacion al grupo cooperativo precisard el acuerdo inicial de cada
una de las entidades de base, conforme a sus propias reglas de competencia y funcionamiento.

4. Los compromisos generales asumidos ante el grupo deberan formalizarse por escrito, sea en
los Estatutos de la entidad cabeza de grupo, si es sociedad cooperativa, o mediante otro documento
contractual que necesariamente deberd incluir la duracion del mismo, caso de ser limitada,
el procedimiento para su modificacion, el procedimiento para la separacion de una sociedad
cooperativa y las facultades cuyo ejercicio se acuerda atribuir a la entidad cabeza de grupo. La
modificacion, ampliacion o resolucion de los compromisos indicados podra efectuarse, si asi se ha
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Cooperativas, en este punto para las sociedades de capital, porque no hay excepcio-
nes al principio de numerus clausus de los sujetos y actos susceptibles de inscrip-
cion en el Registro Mercantil (articulo 16.1 Cdédigo de Comercio). Por tanto, hasta
que se autorice legislativamente esta inscripcion solamente serd viable en sede de
sociedades cooperativas. Sin embargo, es una posibilidad que no debe descartarse
en un futuro proximo, como lo demuestra que el articulo 291-7 del Anteproyecto
de Ley de Codigo Mercantil la recoge en su apartado 12

Expuesto lo anterior, nada obsta a que se pueda formalizar en escritu-
ra publica el contrato de constitucion de un grupo societario o elevar a instrumento
publico el contrato suscrito en documento privado, lo que otorgaria a dicho nego-
cio documentado el doble efecto de constituir un elemento de prueba privilegiado
y de servir como titulo ejecutivo.

En este nimero compartimos nuestro modelo propuesto de escritura de consti-
tucién de grupo societario jerarquico, junto con dos clausulas estatutarias: la pri-
mera, regula la actuacion y responsabilidad del administrador, en caso de integrar-
se su sociedad en un grupo y la segunda, articula el derecho de separacion de los
socios en estos supuestos.

II. MODELO DE CONSTITUCION DE GRUPO SOCIETARIO

ESCRITURA DE FORMALIZACION DE CONTRATO DE GRUPO SOCIETARIO

NUMERO: *.
En * (*), mi residencia, a *.
Ante mi, *, Notario del Ilustre Colegio de *,

COMPARECEN

DON *, mayor de edad, nacido el dia *, de profesion *, vecino de *, con domicilio en
la calle *, nimero *.

establecido, mediante acuerdo del 6rgano mdximo de la entidad cabeza de grupo. El documento
contractual debera elevarse a escritura publica.

5. El acuerdo de integracion en un grupo se anotard en la hoja correspondiente a cada sociedad
cooperativa en el Registro competente.

6. La responsabilidad derivada de las operaciones que realicen directamente con terceros las
sociedades cooperativas integradas en un grupo, no alcanzara al mismo, ni a las demds sociedades
cooperativas que lo integran.”

2 “Articulo 291-7. Deber de inscripcién del grupo.

1. La integracion y la separacion se inscribiran en la hoja abierta a cada una de las sociedades
del grupo en el correspondiente Registro Mercantil y se publicardn en el Boletin Oficial del Registro
Mercantil y, si existieran, en las paginas web de la sociedad dominante y de cada una de las
sociedades dominadas”.
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Me exhibe Documento Nacional de Identidad y N.I.F. nimero *.

DONA *, mayor de edad, nacida el dia *, de profesién *, vecina de *, con domicilio en
la calle *, nimero *.

Me exhibe Documento Nacional de Identidad y N.I.F. nimero *.

INTERVIENEN:

A) DON *, interviene, como Administrador Unico/Administrador Solidario, cargo que
asegura ejerce en la actualidad, en nombre y representacion, de la Compaiiia Mercantil “*
SOCIEDAD ANONIMA”, domiciliada en * (*), calle *, nimero *.

Constituida por tiempo indefinido en escritura otorgada ante el Notario de * (*), don *
el dia *, numero * de Protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de * en el Tomo *, Folio
* Seccion *, Hoja *-*; Inscripcion 1%

Tiene asignado el C.L.LF. nimero *-*, en vigor, segin compruebo.

La actividad de la persona juridica otorgante, segtin las manifestaciones de su represen-
tante y del titulo constitutivo que he tenido a la vista, es: “*”".

Sus facultades representativas acreditadas, que bajo mi responsabilidad juzgo suficien-
tes para otorgar la presente escritura y todos los pactos complementarios incluidos en esta
escritura, resultan de su citado cargo de Administrador Unico, para el que fue nombrado
por plazo indefinido en la escritura fundacional de la Sociedad, anteriormente relacionada;
de la que me exhibe copia autorizada. Se encuentra especialmente autorizado, ademas, por
el acuerdo de la Junta General que posteriormente se dira.

Manifiesta DON *, segun interviene, que los datos de identificacion de la Sociedad que
representa y muy especialmente su objeto social y domicilio no han variado respecto de los
consignados en las manifestaciones y en los documentos fehacientes relacionados.

Por razon de su cargo y a la vista de las escrituras resefiadas, yo, el Notario, juzgo sufi-
cientes las facultades de representacion organica acreditadas para el presente otorgamiento.

Yo, el Notario, hago constar expresamente que he cumplido con la obligacion de identi-
ficacion del titular real que impone la Ley 10/2010, de 28 de abril, cuyo resultado consta en
Acta autorizada el dia * por el Notario de * (*), don *, nimero * de Protocolo, de la que me
exhibe copia autorizada, manifestando DON *, segun interviene, no haberse modificado el
contenido de la misma.

B) DONA *, interviene, como Administradora Unica/Administradora Solidaria, cargo
que asegura ejerce en la actualidad, en nombre y representacion, de la Compaiiia Mercantil
“* SOCIEDAD ANONIMA”, domiciliada en * (*), calle *, nimero *.

Constituida por tiempo indefinido en escritura otorgada ante el Notario de * (*), don *
el dia *, numero * de Protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de * en el Tomo *, Folio
* Seccion *, Hoja *-*; Inscripcion 17,
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Tiene asignado el C.L.F. nimero *-*, en vigor, segiin compruebo.

La actividad de la persona juridica otorgante, segtin las manifestaciones de su represen-
tante y del titulo constitutivo que he tenido a la vista, es: “*”.

Sus facultades representativas acreditadas, que bajo mi responsabilidad juzgo suficien-
tes para otorgar la presente escritura y todos los pactos complementarios incluidos en esta
escritura, resultan de su citado cargo de Administradora Unica, para el que fue nombrada
por plazo indefinido en la escritura fundacional de la Sociedad, anteriormente relacionada;
de la que me exhibe copia autorizada. Se encuentra especialmente autorizada, ademas, por
el acuerdo de la Junta General que posteriormente se dira.

Manifiesta DONA *, seglin interviene, que los datos de identificacién de la Sociedad
que representa y muy especialmente su objeto social y domicilio no han variado respecto
de los consignados en las manifestaciones y en los documentos fehacientes relacionados.

Por razén de su cargo y a la vista de las escrituras resefiadas, yo, el Notario, juzgo sufi-
cientes las facultades de representacion organica acreditadas para el presente otorgamiento.

Yo, el Notario, hago constar expresamente que he cumplido con la obligacion de identi-
ficacion del titular real que impone la Ley 10/2010, de 28 de abril, cuyo resultado consta en
Acta autorizada el dia * por el Notario de * (*), don *, nimero * de Protocolo, de la que me
exhibe copia autorizada, manifestando DONA *, segiin interviene, no haberse modificado
el contenido de la misma.

Identifico a los comparecientes por sus resefiados documentos de identidad. A mi jui-
cio, seglin intervienen, pueden ejercitar por si solos su capacidad juridica para otorgar la
presente ESCRITURA DE FORMALIZACION DE CONTRATO DE GRUPO SOCIETA-
RIO, y al efecto,

EXPONEN:

Que las sociedades “*, S.A.’y “*, S.A.” estan interesadas en vincularse de forma esta-
ble y, como consecuencia, acordaron en Junta los siguientes acuerdos:

La sociedad “* S.A.” se reuni6 en Junta Universal de fecha *, adoptando por acuerdo
unanime de los socios la integracion en un grupo jerarquico —en calidad de sociedad ma-
triz o cabecera— con la sociedad “* S.A.”, seglin resulta de la certificacion expedida por el
administrador tnico/solidario, Don/Doia */ o por el Secretario del Consejo de Administra-
cion, Don/Doiia *, con el visto bueno de su Presidente/a, Don /Dofia*, cuya/s firma/s con-
sidero legitimas por haber sido puestas en mi presencia/por serme conocidas/por coincidir
con las que obran en mi protocolo.

La sociedad “* S.A.” se reuni6 en Junta Universal de fecha *, adoptando por acuerdo
unanime de los socios la integracion en un grupo jerarquico —en calidad de sociedad
filial— con la sociedad “* S.A.”, segun resulta de la certificacion expedida por el admi-
nistrador inico/solidario, Don/Dofia */ o por el Secretario del Consejo de Administracion,
Don/Doiia *, con el visto bueno de su Presidente/a, Don /Dofia*, cuya/s firma/s considero
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legitimas por haber sido puestas en mi presencia/por serme conocidas/por coincidir con las
que obran en mi protocolo.

[Los certificados de los acuerdos deberan transcribir literalmente cada una de las es-
tipulaciones del contrato que se mencionan a continuacion, a fin de acreditar que la junta
general ha consentido expresamente todas las clausulas. Nada dice la ley de mayorias,
aunque lo mas prudente seria exigir las mayorias cualificadas de modificacion de Estatutos
Sociales].

Expuesto cuanto antecede, las sociedades intervinientes, segun estan representadas,
ejecutan los acuerdos de sus respectivas Juntas de socios, mediante la presente ESCRITU-
RA DE FORMALIZACION DE CONTRATO DE GRUPO SOCIETARIO JERARQUI—
CO, con arreglo a las siguientes,

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- La mercantil “* S.A.”” se obliga por el otorgamiento de la presente a su-
bordinar la gestion de su sociedad a las directrices de la mercantil “* S.A.”. A resultas de
esta obligacion, “* S.A.” queda facultada para impartir al érgano de administracion de “*
S.A.”las instrucciones que considere convenientes con arreglo a lo dispuesto en la clausula
siguiente y dentro de los limites pactados.

“* S.A.” se obliga a cumplir fielmente las instrucciones que imparta la mercantil “*
S.A.”, siempre que se encuentren dentro de los limites regulados en la clausula que sigue.

SEGUNDA .- La emision de las instrucciones se sujetard a las siguientes reglas:

a) Organo competente de la sociedad matriz para la emision de las instrucciones: lo sera
el 6rgano de administracion y sus integrantes, aplicandose las normas de actuacion de la
forma concreta de administracion que ostente la matriz. En caso de Consejo de Adminis-
tracion y siempre que este hubiera designado un Consejero-Delegado con facultades sufi-
cientes, se admitira que sea este cargo el que imparta las instrucciones. No se admitira la
emision de instrucciones por parte de un apoderado de la sociedad que no ostente el cargo
de administrador/ o bien, se admitira que la emision de las instrucciones se realice por un
apoderado designado por el drgano de administracion de la sociedad matriz.

Conforme al articulo 231 bis del TRLSC, la aprobacion de las operaciones que celebre
la sociedad con su sociedad dominante u otras sociedades del grupo sujetas a conflicto de
interés corresponderd a la junta general cuando el negocio o transaccion en que consista,
por su propia naturaleza, esté legalmente reservada a la competencia de este 6rgano y, en
todo caso, cuando el importe o valor de la operacion o el importe total del conjunto de
operaciones previstas en un acuerdo o contrato marco sea superior al 10 % del activo total
de la sociedad.

b) El destinatario de las instrucciones impartidas sera el 6rgano de administracion de
la sociedad filial.

c¢) El ambito objeto de las instrucciones se cifie a la gestion y administracion de la so-
ciedad, pudiendo consistir —con animo exhaustivo/ o bien, sin animo exhaustivo— en:
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- Aportacion de recursos.

- Prestacion de garantias a favor de la sociedad matriz, en los préstamos que esta con-
cierte en calidad de prestataria.

- Cesion de carteras de clientes.

- Adquisicién conjunta de mercaderias y toda clase de bienes y activos para la obten-
cion de un precio mas competitivo.

- Prestacion de servicios a los clientes de la sociedad matriz, cuando ésta se lo requiera.

d) Las instrucciones deberan ser cumplidas por el administrador de la sociedad filial,
aunque sean perjudiciales para la sociedad que representa, si bien se le permitira demorar
la ejecucion de las citadas instrucciones hasta que obtenga la autorizacién de la Junta Ge-
neral de su sociedad, en los tres casos siguientes:

- Cuando el administrador tenga motivos suficientes para entender que el cumplimiento
de las instrucciones hara incurrir a la sociedad en insolvencia y, consecuentemente, desem-
bocara en la apertura de un procedimiento concursal.

- Cuando el cumplimiento de las instrucciones pueda llevar consigo la disolucién de la
sociedad por otros motivos (entre los que destaca la imposibilidad manifiesta de realizar el
objeto social).

- Cuando la sociedad matriz haya incumplido su obligacién de mantener las medidas
compensatorias que se citan en la estipulacion siguiente.

e) Las instrucciones deberan constar por escrito y se remitirdn por burofax/correo cer-
tificado con acuse de recibo/telefax/a través de un correo electronico con firma electronica
avanzada desde la direccion *, de la sociedad matriz, a la direccidén *, correspondiente a
la filial.

TERCERA.- MEDIDAS COMPENSATORIAS: [Se enumeran algunas medidas que
podran adoptarse simultanea o aisladamente].

“La sociedad matriz “* S.A.” se compromete durante la vigencia del presente contrato
de grupo jerarquico, a compensar las pérdidas anuales sufridas por la sociedad filial “*
S.A.”, siempre que resulten debidamente acreditadas”.

O bien, “la sociedad matriz “* S.A.” se compromete a responder frente a terceros acree-
dores, del cumplimiento de las deudas de su filial “* S.A.”, en los casos en que se lo solicite
por no poder hacerles frente”.

O bien, “la sociedad filial “* S.A.” se obliga a constituir una reserva especial, creada
como consecuencia de la celebracion del presente contrato de grupo, con una dotacion
anual de *. Las sumas necesarias para dotar dicha reserva seran abonadas por la sociedad
cabecera del grupo “* S.A.”.
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CUARTA.- APORTACION PERIODICA DE RECURSOS DE LA SOCIEDAD MA-
TRIZ A LA SOCIEDAD FILIAL. La sociedad filial “* S.A.” se compromete a aportar
a su matriz “* S.A.”, o a la sociedad que esta designe, el equivalente al * por ciento de
sus beneficios anuales, una vez cubiertas las atenciones previstas por la ley y las reservas
obligatorias. La aportacion se realizara el dia * de * de cada afio, en consideracion a los
resultados del ejercicio anterior.

O bien, “la sociedad filial “* S.A.” se compromete a aportar a su matriz “* S.A.”, 0 a
la sociedad que esta designe, trimestralmente/semestralmente/anualmente, la suma de *,
revisable cada afio segun IPC/IGACO”.

QUINTA.- ACTUACION DEL ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD FILIAL EN
AUSENCIA DE INSTRUCCIONES. En aquellos &mbitos que no estén sujetos a las ins-
trucciones de la sociedad matriz, el administrador de la sociedad filial “*, S.A.”, debera
velar por el interés de la sociedad a la que representa, en cumplimiento de su deber de
diligencia y lealtad, con arreglo a los articulos 225 y siguientes del Texto Refundido de la
vigente Ley de Sociedades de Capital.

SEXTA.- CONSOLIDACION FISCALY CONTABLE. Las mercantiles intervinientes
se obligan a cumplir con su obligacion de formular las cuentas anuales consolidadas, con
arreglo al articulo 42 del Codigo de Comercio, asi como a tributar conforme al régimen de
consolidacion fiscal, recogido en el Capitulo VI del Titulo VII de la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, reguladora del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de que cada una de las
sociedades del grupo realice su declaracion individual del impuesto.

En lo relativo al Impuesto sobre el Valor Afiadido, se obligan a acogerse a la opcion de
tributar de forma conjunta, esto es, al régimen especial del grupo de entidades, siempre que
presenten o mantengan el grado de vinculacion suficiente que exige la ley reguladora del
impuesto. En tal caso, escogen el modelo de tributacion basico/ o bien, en tal caso, escogen
el modelo de tributacion avanzado.

En cuanto al reparto de la carga tributaria, las sociedades han acordado lo siguiente: *
[incorporar los acuerdos de reparto de la carga fiscal segun lo acordado por las entidades].

SEPTIMA.- DURACION DEL CONTRATO DE GRUPO. El presente contrato se ce-
lebra por un plazo de * afios, contados desde el presente otorgamiento. Si, un mes antes
del transcurrido dicho plazo, ninguna de las sociedades hubiera comunicado a la otra de
forma fehaciente su voluntad de no continuar, se entendera prorrogado automaticamente
por periodos de igual duracion méxima, sujetos a la misma prorroga tacita estipulada.

OCTAVA .- MODIFICACION DEL PRESENTE CONTRATO. La alteracion de cual-
quiera de las clausulas del presente contrato debera contar con la autorizacion de las juntas
generales de las sociedades intervinientes, debiendo ser formalizada en escritura publica,
para dar cumplimiento a la plena eficacia “erga omnes” de la modificacion, segun lo dis-
puesto en el articulo 1230 del Codigo Civil.

NOVENA. .- EXTINCION DEL PRESENTE CONTRATO. El presente contrato se ex-
tinguira por la concurrencia de alguna de las siguientes causas:
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Por el transcurso del plazo pactado, si dentro del tiempo fijado en la estipulacion quinta,
cualquiera de las partes hubiera notificado a la otra su voluntad de no continuar;

Por la disolucién y liquidacion de alguna de las mercantiles intervinientes;
Por mutuo disenso de ambas partes contratantes.

DECIMA.- SOLICITUD DE INSCRIPCION. Las partes se obligan a inscribir la pre-
sente escritura en el Registro Mercantil, siempre que un cambio legislativo lo posibilite,
apoderandose reciprocamente para llevar a cabo todos los tramites necesarios hasta la ob-
tencion de la inscripcion.

UNDECIMA..- SUMISION ESCALONADA A MEDIACION Y ARBITRAJE. Toda
controversia derivada de este contrato o que guarde relacion con ¢l —incluida cualquier
cuestion relativa a su existencia, validez, terminacion, interpretacion o cumplimiento— se
sometera para su resolucion en primer lugar a mediacion. La mediacion serd administrada
por la Fundacion Notarial Signum de Resolucion Alternativa de Conflictos.

Si la mediacidn resultare infructuosa, la controversia sera resuelta definitivamente me-
diante arbitraje de derecho, administrado por la Fundacion Notarial Signum de Resolucion
Alternativa de Conflictos, conforme al procedimiento abreviado de su Reglamento.

La designacion del arbitro y del mediador o mediadores y la administracion del arbitra-
je y la mediacion se regiran por las normas de la Fundacion vigentes a la fecha de presen-
tacion de la solicitud de arbitraje o mediacion.

[También cabe clausula escalonada de sumision a mediacion y jurisdiccion ordinaria o
directamente la cldsica sumision a fuero, dependiendo de la voluntad de las partes].

Asi lo dicen y otorgan, una vez hechas por mi las oportunas advertencias.

En cuanto a las advertencias de caracter fiscal, la presente escritura no se encuentra
sujeta al impuesto de Transmisiones Patrimoniales, al no encontrarse tipificada en la ley
reguladora del impuesto, ni por la modalidad de Operaciones Societarias, ni en otras moda-
lidades del impuesto. En caso de considerarse sujeta por la oficina liquidadora competente,
se solicita la exencion prevista en el articulo 45,1, B) 11 del Texto Refundido de la Ley
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, en su
actual redaccion dada por el articulo 3° del Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre,
de actuaciones en el ambito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversion y la
creacion de empleo.

Proteccion de datos de caracter personal: de conformidad con la Ley Organica 3/2018
y a lo previsto en el Reglamento General de Proteccion de Datos europeo, se informa de
que los datos personales de los intervinientes y de las sociedades a las que representan
seran tratados por el Notario autorizante, cuyos datos de contacto figuran en el presente
documento. Los datos seran tratados con la finalidad de realizar las funciones propias de
la actividad notarial y para la facturacion y gestion de clientes, para lo cual se conservaran
durante los plazos previstos en la normativa aplicable y, en cualquier caso, mientras se
mantenga la relacion con el interesado. La base del tratamiento es el desempefio de las
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funciones publicas notariales, lo que obliga a que los datos sean facilitados al Notario
e impediria su intervencion en caso contrario. Se realizaran las comunicaciones previs-
tas en la Ley a las Administraciones Publicas y, en su caso, al Notario que suceda al ac-
tual en la plaza. Los intervinientes tienen derecho a solicitar el acceso a sus datos perso-
nales, su rectificacion, su supresion, su portabilidad y la limitacion de su tratamiento, asi
como oponerse a este. Frente a cualquier eventual vulneracion de derechos, puede pre-
sentarse una reclamacién ante la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos. Si se facilitan
datos de personas distintas de los intervinientes, estos deberan haberles informado previa-
mente de todo lo previsto en el articulo 14 del RGPD.

ASILO OTORGAN:

Los comparecientes una vez que, por mi, el Notario, les ha sido leida integramente esta
escritura por su renuncia al derecho de hacerlo por si, que les advierto tienen, y enterados
de su contenido, lo ratifican y firman.

Yo, el Notario, DOY FE, de que los comparecientes han hecho constar quedar debida-
mente informados del contenido del instrumento y haber prestado su libre consentimiento,
y de todo lo contenido en este instrumento publico, extendido en ***#**,

III. CLAUSULAS ESTATUTARIAS QUE SE DEBEN DE INCLUIR
A LA HORA DE CONSTITUIR UN GRUPO DE SOCIEDADES

1. Deber de diligencia de los administradores

Con arreglo a lo dispuesto en los articulos 225 y 226 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, los administradores deberan desempefiar el cargo y
cumplir los deberes impuestos por las leyes y los estatutos con la diligencia de un
ordenado empresario, teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y las funciones
atribuidas a cada uno de ellos, adoptando las medidas precisas para la buena direc-
cion y el control de la sociedad.

Se entendera cumplido tal deber cuando el administrador haya actuado de bue-
na fe, sin interés personal en el asunto objeto de decision, con informacioén sufi-
ciente y con arreglo a un procedimiento de decision adecuado.

En caso de incorporacion de la sociedad a un grupo societario, los administra-
dores de la sociedad dominante tendran la facultad de impartir instrucciones en
interés del grupo a los administradores de la sociedad dependiente, aunque la eje-
cucioén de esas instrucciones pueda ocasionar un perjuicio a esta ultima sociedad.

Conforme al articulo 231 bis del TRLSC, la aprobacion de las operaciones que
celebre la sociedad con su sociedad dominante u otras sociedades del grupo su-
jetas a conflicto de interés correspondera a la junta general cuando el negocio o
transaccion en que consista, por su propia naturaleza, esté legalmente reservada

Cuadernos de Derecho y Comercio julio-diciembre 2022, num. 78, pags. 257-268 267



EDUARDO HIJAS CID

a la competencia de este 6rgano y, en todo caso, cuando el importe o valor de la
operacion o el importe total del conjunto de operaciones previstas en un acuerdo o
contrato marco sea superior al 10 % del activo total de la sociedad.

Los administradores tendran la obligacion de informar a la Junta General de
la ejecucion de las instrucciones perjudiciales. En ningtin caso las instrucciones
impartidas podran ser contrarias a la Ley o a los estatutos de la sociedad, ni poner
en riesgo la solvencia de la propia sociedad.

Los administradores no responderan frente a la sociedad por el cumplimiento
de las instrucciones perjudiciales, siempre que hayan cumplido con el deber de
informacion, existan elementos objetivos para considerar que la compensacion era
adecuada y posible y que la ejecucion de las instrucciones no ha puesto en riesgo
la solvencia de la sociedad.

2. Derecho de separacion en caso de incorporacion a grupo societario o
cumplimiento de instrucciones perjudiciales (sociedades no cotizadas)

En caso de que la sociedad se integre en un grupo, los socios externos en el
momento de la integracion de la sociedad en el grupo tendran derecho a separarse
de la sociedad. Se entiende por socios externos, los que no tengan participacion,
directa o indirecta, en el capital de la sociedad dominante.

El acuerdo de integracion en un grupo deberd publicarse en el BORME. El
plazo para el ejercicio del derecho de separacion sera de un mes a contar desde la
publicacion.

El derecho de separacion debera ejercitarse por escrito y comunicarse feha-
cientemente a la sociedad dentro de dicho plazo/ o bien, comunicarse por burofax.

El socio que se separe tendra derecho a obtener el valor razonable de sus accio-
nes /o bien, el valor razonable de sus participaciones. En caso de desacuerdo acer-
ca del valor razonable de las acciones, se sometera la cuestion para su resolucion
en primer lugar a mediacion. La mediacion sera administrada por la Fundacion
Notarial Signum de Resolucion Alternativa de Conflictos. Si la mediacion resulta-
re infructuosa, se aplicara lo dispuesto en el articulo 353 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital.

(Trabajo recibido el 13/11/2022
y aceptado para su publicacion el 28/11/2022)
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DONACIONES SOCIETARIAS

Autor/a: Paula DEL VAL TALENS
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INES CORTELL CERDA

Estudiante de doble grado Derecho-Economicas
Universidad de Valencia

1. Probablemente, la peculiaridad mas atractiva del Derecho mercantil con-
sista en su notorio realismo, al que acompafia, casi de manera constitutiva, un
intenso dinamismo institucional. A diferencia de otros sectores del ordenamiento,
esta disciplina parece crecer en la realidad del trafico de manera auténoma, aunque
algunas de sus figuras, pero no todas, terminen siendo objeto de especifica regu-
lacion. Su contenido es fruto de un proceso aparentemente inagotable de retroali-
mentacion; con frecuencia, no es el Derecho mercantil quien modula los compor-
tamientos sociales y economicos, sino ellos los que instigan la respuesta juridica.

La labor de la jurisprudencia judicial y registral es, en estos casos, casi proféti-
ca. Estas practicas ya insdlitas, ya merecedoras de limitada atencion por parte de la
norma positiva, pero consolidadas en los mercados, no asoman al mundo juridico
hasta que son objeto de conflicto entre los operadores privados. Es entonces peren-
toria la intervencion certera de quienes interpretan el Derecho. La jurisprudencia,
curtida en diseccionar la atipicidad, goza de una posicion idonea para cercenar las
dudas con la deduccion de un régimen juridico sélido. Los pronunciamientos titu-
beantes, por el contrario, atizan la litigiosidad.

Prueba de lo anterior son las donaciones societarias. No es dificil pensar en
ejemplos, incluso mediaticos, de esta operativa cuya positivizacion en sede de De-
recho de sociedades se presenta anecdotica. La cuestion es si su regulacion exhaus-
tiva animaria al incremento de estas transacciones que, salvo casos patologicos o
excepcionales, contribuyen al interés general, o si la intervencion del legislador
espantaria a la beneficencia. ;Quiza esta se crece en contextos de laissez faire,
laissez passer? Puesto que por definicién son conductas voluntarias, no es des-
cabellado que un incremento de la complejidad procedimental y la transparencia
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las desincentiven; a una misma contraprestacion (concebida como las ventajas
reputacionales que obtiene la sociedad), la carga de la atribucion aumenta bajo los
costes de transaccion. De hecho, los escasos pronunciamientos del poder judicial
y de la Direccion General de Seguridad Juridica y Fe Publica acreditan que estas
operaciones, pese su ambigiiedad legal, transcurren generalmente sin incidentes.

En el Derecho positivo siguen figurando en destacada posicion magnitudes,
como el consabido animo de lucro, objeto desde hace tiempo de criticas diversas,
algunas especialmente intensas. La propia doctrina registral de la Direccion Ge-
neral de Seguridad Juridica y Fe Publica (resolucion de 17 de diciembre de 2020)
se sirve de la distincion entre el lucro subjetivo y objetivo para concluir que, si
bien la causa del contrato de compafiia es naturalmente el enriquecimiento, no
debe juzgarse esencial el animo de lucro en sentido subjetivo, entendido como
la distribucion de las ganancias entre los socios. Este sintagma tan controvertido,
que el articulo 116 del Codigo de Comercio persiste en esgrimir, no es un criterio
para identificar las sociedades de capital, conforme al articulo 2 LSC. La realidad
economica ya ha advertido que las decisiones estratégicas de negocio pasan por la
responsabilidad social corporativa, esto es, la satisfaccion de los grupos de interés
mas alla de las puras exigencias legales. Es un ambito que también ha explorado
mas el «soft law» que el Derecho positivo, puede que por las mismas cuestiones
planteadas con motivo de la positivizacion de las donaciones societarias.

2. La monografia objeto de la presente recension es un minucioso estudio
de las donaciones societarias, concepto instrumental que la autora, Paula del Val
Talens, analiza en una pluralidad de vertientes, dentro de una extensiéon moderada
y con una organizacion elogiable, que facilita su comprension incluso a lectores
poco avezados. La obra es la cristalizacion de su actividad investigadora postdoc-
toral, que tiene lugar tanto en la Universidad de Valencia, de la que es actualmente
profesora ayudante doctora, en su Departamento de Derecho mercantil, como en la
Julius-Maximilians-Universitit Wiirzburg. El Gltimo dato no se incluye por proto-
colo; indica la riqueza que la autora confiere a su trabajo gracias al contacto con el
derecho aleman, que se complementa con la mencién al desarrollo de la operativa
en el ambito anglosajon y, en menor medida, italiano y portugués. La obra cuenta
ademas con el prologo del profesor José Miguel Embid Irujo.

El libro se divide en dos partes, una primera (pp. 47-130) enfocada en la deli-
mitacion conceptual de las donaciones societarias, con dos capitulos, y la segunda
(pp- 131-330), dedicada al régimen de la operativa e integrada por los cinco ca-
pitulos restantes. Todo ello se une a las conclusiones (pp. 331-340), que resultan
esclarecedoras en orden a sentar cudles son las propuestas dogmaticas que respalda
la autora.

La monografia propone que bajo el paraguas de las donaciones societarias se
acojan los actos gratuitos a cargo de la sociedad en favor de un tercero, pero tam-
bién aquellas transacciones que, por presentar una severa desproporcion de las
prestaciones en comparacion con las condiciones de mercado, sean favorables al

272 Cuadernos de Derecho y Comercio. julio-diciembre 2022, pags. 271-276



DONACIONES SOCIETARIAS

beneficiario. Ademas, la operativa responde normalmente a fines de interés ge-
neral. Asi las define, con mayor elocuencia, el primer capitulo, que no renuncia a
enunciar las formas y los destinatarios de esta operativa, pese a la heterogeneidad
intrinseca de la misma.

La tarea que acomete el estudio no resulta precisamente facil si tenemos en
cuenta que las donaciones societarias son un terreno cuasi ignoto para el Derecho
de sociedades espanol. Pocos preceptos aluden al fendmeno y lo hacen de manera
colateral para darlo por supuesto. Asi ocurre con el articulo 529 duodecies 4.11.1)
LSC, relativo a la independencia de los consejeros de la donante que ostenten el
cargo de patronos en la beneficiaria, o el articulo 49.1.1V CdC, respecto al informe
de informacién no financiera. Para disponer de un visor mas amplio, se analizan
a su vez las referencias del Derecho civil patrimonial, concursal y tributario en el
capitulo II.

El capitulo III discurre acerca de los tres pilares doctrinales que se arguyen
reiteradamente en la doctrina para respaldar o desmentir la admisibilidad de las do-
naciones societarias; la capacidad de la sociedad, la finalidad lucrativa y el interés
social. El estudio expone con diligencia la evolucién doctrinal y jurisprudencial,
tanto en el &mbito comparado como nacional, para guiar al lector a través de un
hilo argumental que verifica de manera pormenorizada la aceptabilidad de estas
transacciones en nuestro ordenamiento juridico.

Puesto que no se ofrecen unicamente los resultados, sino también las alterna-
tivas, se facilita la formacidon de una opinioén propia por parte del lector, que no
puede dejar de advertir el sentido comun de las premisas que patrocina la profesora
del Val. Asi ocurre, por ejemplo, en el caso del interés social; cabria preguntarse
qué conclusiones se obtendrian si se estudiase el interés del grupo (STS de 11 de
diciembre de 2015), en tanto que, habitualmente, la beneficiaria de las donaciones
es una fundacion perteneciente al mismo grupo que la donante e, incluso, es un
socio de control.

En atencion a la trascendencia practica del estudio, los capitulos IV y VII se
presentan especialmente interesantes, puesto que la determinacion del organo
competente y la vinculacion de la sociedad per se preocupan a los operadores
juridicos y, por tanto, son caldo de cultivo para los conflictos de agencia, entre los
socios y los administradores o entre la sociedad y la entidad beneficiaria.

Paula del Val asume que, en atencion a las normas generales de competencia,
esta corresponde con caracter genérico a los administradores, siempre que se cum-
pla un estandar de moderacion. No obstante, la monografia define ciertos limites
a dicha competencia, tanto expresos como tacitos. Entre los ultimos se encuentra
la voluntad presunta de los socios, un parametro ciertamente difuso, ya que pocas
veces se apreciard una voluntad univoca. Una vez aceptada la competencia genéri-
ca de los administradores, jen qué medida la voluntad de los socios favorece mas
al interés social que la intencidn de la sociedad expresada a través del 6érgano con
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competencia primaria? De ser un limite extensible a otras materias, la discreciona-
lidad empresarial de este 6rgano y la agilidad del mismo quedarian drasticamente
lastradas por un deber de averiguacion de la voluntad de los socios.

La autora toma en cuenta también los derechos politicos del socio, como son el
derecho de informacion y el de complemento de la convocatoria, para apoyar una
propuesta de mejora de la transparencia. En este punto cabria afiadir a las conside-
raciones del estudio que en las sociedades de responsabilidad limitada la protec-
cion del socio queda reforzada por el derecho de minoria que contempla el articulo
272.3 LSC, salvo pacto social en contrario; en dicho precepto se contempla, como
es bien sabido, el acceso a los documentos que sirvan de soporte o antecedente de
las cuentas anuales y en los que probablemente se refleje la transaccion.

Asimismo, la autora estudia las relaciones con el objeto social. A diferencia de
los modelos operativos, en los que las actividades benéficas forman parte del giro
y trafico de la sociedad (piénsese en la sociedad benefit estadounidense o la societa
benefit italiana), las donaciones societarias son actos y no actividades. De otro
modo, la friccion con el animo de lucro seria si cabe mas intensa. Con este acerta-
do y acreditado argumento, la Dra. del Val vadea el peligro de la modificacion de
facto del objeto social y la incompatibilidad con el animo de lucro.

Tras justificar la competencia del 6rgano de administracion, el capitulo V define
un modelo de comportamiento que necesariamente remite a los deberes de diligen-
cia y lealtad de los administradores. Respecto al primero, no esta de mas sefalar
que el articulo 225.1 LSC compele a los administradores a decidir en pro del “in-
terés de la empresa”. No emplea aqui el legislador la célebre formula del “interés
social”. Sin ser seguramente casual el lapsus, la expresion escogida quiza vaya mas
alla de la satisfaccidon de los socios para comprender también la de los grupos de
interés, en una interpretacion acorde con la responsabilidad social corporativa y
favorable a las donaciones societarias en beneficio de los stakeholders.

En cuanto al deber de lealtad, los conflictos de interés son uno de los problemas
mas evidentes en los que el lector piensa casi de manera inmediata, aunque sea en
términos rudimentarios, al reflexionar sobre las donaciones societarias. El libro
les presta la atencion merecida, evaluando uno por uno los supuestos en los que
concurren. La descripcion de la sintomatologia tan diversa que ofrece Paula del
Val permite identificar los supuestos patoldgicos, esclareciendo los casos difusos.

El capitulo VI sugiere que el régimen juridico de las donaciones societarias
sea distinto en funcion del momento en que se produzcan, durante el ejercicio o
al final del mismo. Asi se introduce un nuevo factor para determinar la competen-
cia que amplia los criterios del capitulo 1V; a cierre de ejercicio esta se traslada
a la Junta general, en tanto que es el 6rgano competente para suscribir el acuerdo
de aplicacion del resultado. La autora rechaza que, con caracter general, el acuerdo de
los socios requiera la unanimidad, ni tampoco una clausula estatutaria habilitante.
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El ultimo capitulo, al que hemos aludido previamente, parte del articulo 234
LSC para afirmar la vinculacion de la sociedad respecto a los terceros de buena
fe, salvo en caso de infraccidon de normas imperativas. El estudio constata que los
acuerdos relativos a donaciones societarias son susceptibles de impugnacion y de
acciones de responsabilidad social, pero descarta en su mayoria el régimen de re-
vocacion que dispone el Codigo Civil.

3. La presente monografia es un intenso esfuerzo por abstraer una realidad
factica muy plural y asi dotarla de un régimen juridico que proporcione a los ope-
radores un completo compendio de pautas. Se trata de una aportacion valiente,
puesto que el asidero legislativo era tan solo residual, lo cual eleva el nivel de
exigencia del trabajo de investigacion y requiere de un discernimiento intelectual
autonomo y original. También es una aportacion generosa al Derecho de socieda-
des, en tanto que la exitosa ejecucion de su cometido, es decir, el analisis de las
donaciones societarias, cubre un significativo vacio doctrinal que, a buen seguro,
beneficiara a quienes profundicen en la materia posteriormente.

Paula del Val Talens sigue una orientacion metodologica que, junto con una
redaccion clara y numerosos ejemplos practicos y jurisprudenciales, facilita el se-
guimiento de su argumentacion a lo largo del libro, de manera que el lector puede
alcanzar las mismas conclusiones incluso antes de que la tesis quede expuesta por
completo. Ello demuestra la habilidad de la autora para convencer de sus postulados.

En definitiva, solo queda esperar que el presente libro sea una obra de referen-
cia para los operadores juridicos, en sus diversas posiciones, no solo académicas,
al tiempo que permita otorgar a su autora el merecido reconocimiento por el rigor
y el acierto que lucen en su investigacion.

(Trabajo recibido el 18/07/2022
y aceptado para su publicacion el 05/09/2022)
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PRINCIPIOS ETICOS DE PUBLICACION

La revista Cuadernos de Derecho y Comercio esta comprometida con los prin-
cipios éticos que deben presidir la actividad cientifica con la finalidad de garantizar
no solo la calidad de su contenido sino también la ética del mismo.

En este sentido, la revista se basa en el Cddigo de Conducta para Editores de
Revistas establecido por el Committee on Publication Ethics (COPE), con el fin
de establecer normas y pautas dirigidas a promover un comportamiento ético en
todas las fases del proceso de publicacion y a asegurar la calidad cientifica de los
trabajos y su contenido ético.

Pautas de actuacion para los autores

1. Los autores no podran presentar para su publicaciéon trabajos que estén
sometidos o hayan sido aceptados para su publicacién en otra publicacion.

2. Los autores deberan reconocer en sus trabajos la bibliografia empleada en
la investigacion y citar las publicaciones que hayan influido en la redaccion de sus
manuscritos. Si fuere necesario, deberan obtener la autorizacion correspondiente
para reproducir el contenido de una fuente.

3. Los autores deberan informar, en su caso, sobre quién ha financiado la in-
vestigacion, asi como sobre el papel desempefiado por el financiador, si este fuera
el caso, en la investigacion.

4. Los autores deben presentar trabajos originales y propios. Se considera
plagio, ademas de apropiarse de un trabajo ajeno en todo o en parte; atribuirse
ideas de otros sin citar a su autor; parafrasear sin citar la fuente correspondiente o
parafrasear en exceso aun citando la fuente; no emplear las comillas cuanto se trate
de citas literales; o no informar correctamente sobre la fuente en cuestion. Junto al
plagio, constituye fraude cientifico la fabricacion, falsificacion u omision de datos,
la publicacion reiterada o redundante y los conflictos de autoria.

5. Si un autor descubre una inexactitud, omision o errata importante en su
articulo publicado, tendra que notificarlo al editor de la revista, prestando toda su
colaboracion con la finalidad de corregir o retirar el articulo correspondiente.

6. La autoria corresponde a todos aquellos que hayan contribuido de forma
significativa en la redaccidn, estructuracion o concepcion del trabajo, debiendo
figurar necesariamente el autor o coautores de la obra. En los supuestos de coau-
toria, todos los que hayan contribuido en la creacion del articulo habran de prestar
su conformidad con el manuscrito definitivo.
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7. Las citas, opiniones o referencias consignados en cada articulo son de la
exclusiva responsabilidad de sus autores.

Pautas de actuacion para los miembros del Consejo Editorial

1. El Consejo Editorial velara en todo momento por la calidad de los trabajos
publicados y su adecuacion a la revista, teniendo en cuenta la importancia, origi-
nalidad y claridad de los mismos y evaluando iinicamente su contenido intelectual.

2. El Consejo Editorial de la revista podra rechazar los textos presentados
para su publicacion cuando no respeten las normas de la misma sin necesidad de
someterlos a evaluacion externa. A tal fin, el Consejo Editorial habra de analizar
si se trata de una publicacion original y que el manuscrito no contiene plagio,
utilizando para ello el programa a que se hace referencia en «Instrucciones para
publicar.

3. El Consejo Editorial aceptara, rechazara o devolvera los manuscritos para
su correccion o modificacion por el autor como resultado de la revision por exper-
tos evaluadores.

4. En caso de detectar plagio o cualquier otra mala conducta, el Consejo Edi-
torial debera publicar las aclaraciones, retracciones, rectificaciones o disculpas que
fueren necesarias.

5. Los miembros del Consejo Editorial habran de guardar la debida confiden-
cialidad en relacion con los articulos enviados para su publicacion.

6. Los miembros del Consejo Editorial deberan abstenerse de realizar gestion
alguna en relacion con los manuscritos enviados cuando exista cualquier tipo de
conflicto de intereses con los autores. Tanto el Consejo Editor como el Coordi-
nador de la evaluacion externa cuidaran de que no se produzca una situacion de
conflicto de intereses entre el autor y los evaluadores externos.

Pautas de actuacion para el equipo técnico
Lo dispuesto sobre confidencialidad, conflicto de intereses o imparcialidad en

relacion con los miembros del Consejo Editor serd de aplicacion también a los
miembros del equipo técnico de la revista.

Pautas de actuacion para los evaluadores externos

1. El Consejo Editorial garantiza el anonimato de los evaluadores a los que
se encomiende la revision de los trabajos, de manera que ni el autor conozca la
identidad de quienes hayan evaluado su trabajo ni éstos la del autor.
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2. Los evaluadores externos tendran un plazo de 15 dias desde la recepcion de
los trabajos para emitir su informe de evaluacion. Cualquier revisor que considere
que no va a poder cumplir con el plazo de revision establecido o que el articulo que
le ha sido remitido queda fuera de su campo de investigacion debera comunicarlo
de inmediato al Coordinador de la evaluacion externa.

3. Encaso de apreciar cualquier interés contrapuesto, deberan comunicarlo al
Coordinador de la evaluacion externa antes de comenzar con la evaluacion.

4. Los evaluadores externos estan obligados a guardar confidencialidad sobre
los trabajos que se les remitan para su evaluacion, no pudiendo ensefiarlos o discu-
tirlos con terceras personas salvo autorizacion expresa del editor.

5. La evaluacion de los manuscritos debera realizarse de forma objetiva, pu-
diendo determinar qué trabajos publicados en la materia deben ser citados y veri-
ficar que las opiniones o argumentos divulgados previamente se acompafien de la
cita correspondiente. Al terminar la evaluacidon deberan emitir un informe valoran-
do los trabajos sometidos a examen y recogiendo, en su caso, las correcciones o
sugerencias que fueren pertinentes.

281



ETHICAL PRINCIPLES OF PUBLICATION

The journal Cuadernos de Derecho y Comercio is committed to the ethical
principles by which scientific activity must be guided, so as to guarantee not only
the quality but also the ethical standards of its content.

In this regard, the journal is based on the Code of Conduct for Journal Pub-
lishers established by the Committee on Publication Ethics (COPE) in order to
promote ethical conduct at all stages of the publication process and to ensure the
scientific quality of works and their ethical content.

Practical guidance for authors

1. Authors must not present for publication any works that have been submit-
ted or accepted for publication elsewhere.

2. Authors must acknowledge in their works the bibliography employed in the
research, and cite those publications that influenced the authoring of their texts.
Where necessary, the relevant authorisation must be obtained in order to reproduce
content from a source.

3. The authors must, where applicable, declare who funded the research and
also the role in research played by the funding party, if any.

4. Authors must present their own original work. Plagiarism is deemed to
include not only the appropriation of all or part of another’s work, but also the
claiming of others’ ideas without citing their author; paraphrasing without citing
the corresponding source, or excessively paraphrasing even if the source is cited;
failing to use inverted commas in the case of verbatim quotations; or not proper-
ly declaring the source in question. Alongside plagiarism, scientific misconduct
constitutes the fabrication, falsification or omission of data, repeated or redundant
publication, and conflicts of authorship.

5. Ifan author discovers any inaccuracy, omission or major error in their pub-
lished article, they must notify the publisher of the journal and offer all possible
cooperation in order to correct or withdraw the article in question.

6. Authorship lies with all those who made a significant contribution to the
authoring, structuring or conception of the work, all of whom must be recorded as
authors or co-authors of the work. In cases of co-authorship, all those who contrib-
uted to the creation of the article must register their approval of the definitive text.

7. The citations, opinions or references included in each article are the sole
responsibility of the authors.
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Practical guidance for members of the Editorial Board

1. The Editorial Board shall at all times oversee the quality of the works pub-
lished and their appropriateness for the journal, in accordance with their signifi-
cance, originality and clarity, evaluating only their intellectual content.

2. The Editorial Board of the journal may reject texts presented for publica-
tion if they do not comply with its standards, without the need to submit them to
external evaluation. The Editorial Board will to this end need to analyse whether
the publication is original, and ensure that it is free of plagiarism by using the pro-
gram referred to in «Instructions por publishing.

3. The Editorial Board will accept, reject or return manuscripts for correction or
modification by the author, as a result of the review conducted by expert appraisers.

4. [If any plagiarism or other misconduct is detected, the Editorial Board shall
publish any clarifications, retractions, rectifications or apologies that might be nec-
essary.

5. The members of the Editorial Board must maintain due confidentiality with
regard to the articles sent for publication.

6. The members of the Editorial Board must refrain from conducting any
procedures in connection with the texts submitted if there is any type of conflict
of interest with the authors. Both the Editorial Board and the external evaluation
coordinator shall ensure that no situation of conflict of interest arises between the
author and the external evaluators.

Practical guidance for the technical team

The terms regarding confidentiality, conflict of interest and impartiality with
regard to the members of the Editorial Board shall likewise apply to the members
of the technical team of the journal.

Practical guidance for external evaluators:

1. The Editorial Board guarantees the anonymity of the evaluators entrusted
with reviewing the works, and as a result neither will the author be aware of the
identity of those evaluating their article, nor the evaluators know who the author is.

2. External evaluators shall be granted 15 days from receipt of the works to
issue their evaluation report. Reviewers who believe they will be unable to meet the
review deadline that has been set, or that the article sent to them lies outside their
field of research, must immediately inform the external evaluation Coordinator.
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3. If any contradictory interest is noted, they must inform the external evalu-
ation Coordinator before embarking on the evaluation.

4. External evaluators are obliged to maintain confidentiality regarding the
works sent to them for evaluation, and must not show them to or discuss them with
third parties without the explicit authorisation of the publisher.

5. The evaluation of texts must be performed on an objective basis, serving
to establish which works published in the field should be cited, and to verify that
opinions or arguments previously disclosed are accompanied by the corresponding
citation. Upon conclusion of the evaluation a report must be issued, evaluating
the works examined and setting out any corrections or suggestions that might be
deemed relevant.
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INSTRUCCIONES PARA PUBLICAR

ORIGINALIDAD

Todos los trabajos enviados a la revista deberan ser originales, inéditos y ple-
namente respetuosos con las normas vigentes en cada momento sobre propiedad
intelectual y, en particular, con aquéllas que persiguen el plagio y demas clases de
fraude cientifico.

A titulo ejemplificativo, se considera como plagio la copia literal o sustancial
de contenidos sin entrecomillar y/o sin citar la fuente, el parafraseo o reproduccion
de ideas sin citar la fuente y la reutilizacion abusiva o encubierta de textos propios
ya publicados. Y se considera como fraude cientifico, entre otros supuestos, el uso
deliberado de informaciones o datos falsos o falseados, la usurpacién de trabajos
ajenos y el ocultamiento de la existencia de un conflicto de interés relevante que
afecte al autor.

Con el fin de garantizar la originalidad y caracter inédito, la revista analizara
que los trabajos enviados por los autores no adolezcan de plagio a cabo a través de
la aplicacion informatica TURNITN.

En todo caso, las opiniones, los comentarios y los datos consignados en cada
trabajo son de la exclusiva responsabilidad de sus autores, no haciéndose respon-
sable la revista Cuadernos de Derecho y Comercio ni cualquiera de sus érganos de
la credibilidad y autenticidad de los trabajos.

CESION DE DERECHOS

Mediante el envio de originales, el autor consiente la cesion a la revista Cuader-
nos de Derecho y Comercio de los derechos de distribucion, comunicacion publica,
transformacion y reproduccion de su trabajo. La cesion alcanza a la publicacion en
cualquier pais, a la edicion en cualquier formato y a su inclusion en las bases de
datos en las que la revista esté indexada o incluida.

ENVIiO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se remitiran como documento adjunto al correo electrénico
cdc@notariado.org, indicando en el asunto el titulo del trabajo.

Antes del envio el autor deberd conocer la «Informacion para autores». Se en-
tiende que con el envio el autor se somete plenamente al contenido de la misma
y, en particular, a la exigencia de originalidad y a las derivadas de los principios
éticos de publicacion, normas de estilo y cesion de derechos de autor.
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Los trabajos habran de enviarse dentro de los tres primeros meses de cada se-
mestre para poder ser incluidos en el nimero correspondiente a dicho semestre.

POLITICA DE DISTRIBUCION, ACCESO Y REUSO

Los trabajos pertenecientes a Cuadernos de Derecho y Comercio solo se pue-
den copiar, compartir, difundir y exponer publicamente de forma parcial para fines
exclusivamente académicos, siempre que se cite la autoria y la fuente original de
su publicacion (revista, editorial, publicacion y datos identificativos de la obra).

Los trabajos editados en la revista inicamente podran ser reutilizados o publi-
cados con posterioridad en otros medios si el autor cuenta con la correspondiente
autorizacion, en cuyo caso el autor deberd indicar claramente que el trabajo se
publico por primera vez en esta revista.

No se permite ninguna forma de reproduccion, distribucion, comunicacioén pu-
blica o transformacion de la revista o de su contenido con fines comerciales.

POLITICA DE PRESERVACION DIGITAL

La revista para asegurar su preservacion y disponibilidad en el futuro toma una
serie de medidas detalladas en los siguientes apartados:

o Conservacion: Las revistas en formato digital se producen en los
formatos PDF y HTML. Dichos formatos al ser ambos formatos estandar
ampliamente asentados y utilizados en el mercado nos aseguran su
permanencia en el tiempo y su adaptabilidad ante los posibles cambios
y evoluciones tecnoldgicas que pudieran surgir, ya que son tecnologias
facilmente actualizables y extrapolables a otros formatos.

e Copias de seguridad: Las revistas se albergan en los sistemas de la
biblioteca en un proveedor en Madrid, adicionalmente se almacenan copias
en nuestras oficinas y en diferentes sistemas en la nube emplazadas en di-
ferentes ubicaciones en prevision a su recuperacion ante posibles desastres
tecnologicos y/o naturales.

Ante cualquier posible cambio en las revistas se mantendran copias de
todas las versiones existentes con una clara catalogacion de versiones.

e Metadatos: Se incluyen en los archivos de la revista metadatos con infor-
macién sobre su contenido y tecnologias de uso para facilitar su posible
recuperacion futura.
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PROTECCION DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica 15/1999 de Proteccion de
Datos de Caracter Personal, le informamos que los datos de caracter personal de
los autores seran tratados y quedaran incorporados a los ficheros responsabilidad
de la revista Cuadernos de Derecho y Comercio.

En este sentido, le informamos que la recogida y tratamiento de sus datos tie-
nen como finalidad el funcionamiento y organizacion de la revista Cuadernos de
Derecho y Comercio. Los datos de caracter personal obtenidos se usaran exclu-
sivamente para los fines de la revista Cuadernos de Derecho y Comercio y no se
proporcionaran a terceros, salvo por obligacion legal.

El envio de trabajos por los autores implica que expresan su consentimiento
para el tratamiento e incorporacion al fichero, asi como el uso de los datos en los
fines indicados.

En todo caso, se podran ejercitar los derechos de acceso, rectificacion, cance-
lacion y oposicion, previstos por la Ley, dirigiendo un email a publicaciones@
fundacionnotariado.org o un escrito al Consejo Editorial de la revista Cuadernos
de Derecho y Comercio, Calle de Silvano, 55, 28043 Madrid.
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INSTRUCTIONS FOR PUBLISHING

ORIGINALITY

All works sent to the journal must be original, unpublished, and fully compliant
with the standards in force from time to time regarding intellectual property, and
in particular the prevention of plagiarism and other forms of scientific misconduct.

By way of example, the literal or substantial copying of content without quote
marks and/or without citing the source, paraphrasing or reproducing ideas without
citing the source, and the abusive or concealed reuse of the author’s own previously
published texts would all be considered to be plagiarism. Scientific misconduct is
deemed to include, among other cases, the deliberate use of false or falsified infor-
mation, the appropriation of another’s works, and concealment of the existence of
a significant conflict of interest affecting the author.

In order to guarantee originality and unpublished status, the journal will con-
duct an analysis to ensure that works submitted by authors are not subject to pla-
giarism, using the computer application TURNITN.

In any event, all opinions, comments and data included in each work are the
sole responsibility of the authors, as the magazine Cuadernos de Derecho y Comer-
cio and its bodies decline all responsibility for the credibility and authenticity of
the works.

TRANSFER OF RIGHTS

By submitting original texts the author agrees to grant the journal Cuadernos de
Derecho y Comercio rights of distribution, public communication, transformation
and reproduction of the work. This assignment extends to publication in any coun-
try, in any format, and inclusion in those databases in which the journal is indexed
or included.

WORKS SUBMISSION

Works should be sent as an attached document to the email address cdc@notar-
iado.org, indicating the title of the work in the subject line.

Authors must be familiar with the «Information for authors» before making a
submission. By submitting a work authors acknowledge full acceptance of the con-
tents thereof, and in particular the demand for originality and those derived from
ethical principles of publication, style guides and assignment of copyright.
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Works must be sent within the first three months of each half-year in order to be
included in the issue corresponding to that half-year.

DISTRIBUTION, ACCESS AND REUSE POLICY

Works belonging to Cuadernos de Derecho y Comercio may only be copied,
shared, distributed and publicly exhibited in part for purely academic purposes,
and provided that the authorship and original source of publication are cited (jour-
nal, publisher, publication and identifying details of the work).

Works published in the journal may only be reused or published subsequently
in other media outlets if the author holds the corresponding authorisation from the
publisher, in which case the author must clearly indicate that the work was pub-
lished initially in this journal.

No form of reproduction, distribution, public communication or transformation
of the journal or its content for commercial purposes is permitted.

POLICY ON DIGITAL PRESERVATION

In order to ensure its preservation and availability in the future, the journal
Cuadernos de Derecho y Comercio takes a number of measures detailed in the
following sections:

e Conservation: Magazines in digital format are produced in PDF and
HTML formats. These formats, being both standard formats widely estab-
lished and used in the market, ensure their continuity over time and their
adaptability to possible changes and technological developments that may
arise, since they are technologies that can be easily updated and extrapolat-
ed to other formats.

e Backup copies: Journals are housed in library systems at a provider in
Madrid, additionally copies are stored in our offices and in different cloud
systems based in different locations in anticipation of their recovery from
possible technological and/or natural disasters.

In the event of any possible change in the magazines, copies of all the
existing versions will be kept with a clear cataloguing of versions.

e Metadata: Metadata with information about their content and technolo-
gies of use are included in the archives of the magazine to facilitate their
possible future recovery.
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DATA PROTECTION

In accordance with the provisions of Spanish Personal Data Protection Act
15/1999, we hereby inform you that the personal data of authors will be processed
and included in filing systems the controller of which is the journal Cuadernos de
Derecho y Comercio.

We inform you in this regard that the gathering and processing of your data are
intended for the functioning and organisation of the journal Cuadernos de Derecho
y Comercio. The personal data obtained will be used solely for the purposes of the
journal Cuadernos de Derecho y Comercio and will not be provided to third par-
ties, other than by legal obligation.

Submission of works by authors constitutes their acceptance of processing and
inclusion in the filing system, and the use of the data for the stated purposes.

The legally established rights of access, rectification, cancellation and
objection may in any event be exercised by sending an email to publicaciones@
fundacionnotariado.org or by writing to the Editorial Board of the journal at Cuad-
ernos de Derecho y Comercio, Calle de Silvano, 55, 28043 Madrid.
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NORMAS DE ESTILO

— Idioma: Cuadernos de Derecho y Comercio publica trabajos en espafiol y
ocasionalmente en inglés, francés, aleman o italiano.

— Contenido y extension: la revista se divide en cuatro secciones: estudios
doctrinales, practica juridica, comentarios de sentencias y resoluciones y resefias.

e Los estudios doctrinales son trabajos cientificos originales sobre una de-
terminada materia dentro de alguna de las diversas ramas que nos ofrece el
Derecho Mercantil. Han de tener una extensiéon minima de 15 paginas y una
extension maxima de 40 paginas, a razon de 3.520 caracteres con espacios
por pagina (en Times New Roman tamafio 12). Y habran de incluir una bi-
bliografia completa al final que incluya todas las obras citadas y cualesquie-
ra otras consultadas para la elaboracién del estudio.

e Los comentarios de sentencias y resoluciones pueden tener por objeto al-
guna materia o cuestion juridica especifica, sentencias de las diversas ins-
tancias o resoluciones de la Direccion General de Seguridad Juridica y Fe
Publica, cuyo interés derive de la propia indole de la materia tratada o de su
caracter reciente o controvertido. Han de tener una extension minima de 4
paginas y una extension maxima de 15 paginas, a razoén de 3.520 caracteres
con espacios por pagina (en Times New Roman tamafio 12).

e La seccion de practica juridica esta destinada a trabajos cuyo contenido o
finalidad sea eminentemente pragmatico, y sin que sea imprescindible reali-
zar al efecto un analisis bibliografico exhaustivo previo. Deberan tener una
extension minima de 10 paginas y una extension maxima de 25 paginas, a
razon de 3520 caracteres con espacios por pagina (en Times New Roman
tamafio 12).

e La ultima seccién tiene por objeto resefias de libros, tesis doctorales, jor-
nadas, congresos u otro tipo de eventos que sean de interés académico. No
podran superar una extension de 5 paginas, a razon de 3520 caracteres con
espacios por pagina (en Times New Roman tamano 12).

— Formato: Los trabajos habran de ser remitidos en formato Word. La alinea-
cion de parrafos deberd ser justificada a izquierda y derecha.

— Fuente: Los cuerpos de texto habran de utilizar la fuente Times New Roman,

tamafo 12 e interlineado sencillo. Las notas al pie de pagina habran de constar en
la misma fuente en tamafio 10.
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— Titulo: El titulo del trabajo a publicar ha de constar en mayuscula, en negrita
y en fuente Times New Roman, tamafio 14. Debera constar en espaiiol e inglés
(éste ultimo a continuacion de las «palabras clavey).

En el caso de haberse redactado el trabajo en el marco de un proyecto de inves-
tigacion, debera hacerse referencia al mismo mediante una nota a pie de pagina del
titulo en espanol.

— Autoria: Los autores o coautores deberan constar a continuacion del titulo
en mayusculas, fuente Times New Roman, tamafio 12. A renglén seguido, se hara
constar su profesion o cargo, fuente Times New Roman, tamafio 12, en cursiva. Y
en un tercer renglon, a continuacion, se ha de reflejar la afiliacion institucional del
autor en fuente Times New Roman, tamafio 12, en cursiva.

— Resumen: Todos los trabajos deben ir precedidos de un breve resumen en es-
pafiol y en inglés, con un minimo de cuatro lineas cada uno. El resumen en espafiol
debera constar a continuacion de la autoria y el resumen en inglés o «abstract» a
continuacioén del titulo en inglés.

— Palabras clave: Todos los trabajos deben ir precedidos de las palabras claves
en espafiol y en inglés, con un minimo de cinco palabras. Las palabras clave en
espanol deberan constar a continuacion del resumen y las palabras claves en inglés
o «keywords» habran de figurar a continuacion del «abstracty.

— Sumario: Todos los trabajos, a excepcion de las resefias, deberan irdn prece-
didos de un sumario, que seguira el siguiente esquema:

e Los epigrafes habran de redactarse en mayuscula e ir numerados con nime-
ros romanos.

e Los subepigrafes habran de ir en minusculas y numerarse a partir del 1 de
forma correlativa.

e De existir epigrafes dentro de los subepigrafes se redactaran también en
minuscula y se numeraran como 1.1., 1.2. etc.

e L os epigrafes subsiguientes se redactaran también en mindsculas y se nume-
ran como 1.1.1., 1.1.2. etc.

e De existir mas subepigrafes iran también en minusculas y se ordenaran co-
rrelativamente con letras A), B) etc.

Citas: toda cita consignada a lo largo del texto debe ir acompafiada de su
correspondiente referencia bibliografica a pie de pagina con una llamada numé-
rica consecutiva escrita como superindice. La referencia de la obra habra de ser
completa la primera vez, si bien podré figurar de forma abreviada las siguientes,
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debiendo indicarse la pagina o paginas a que corresponde. Todas las citas deberan
seguir la Norma UNE-ISO 690.

— Bibliografia: La bibliografia podra quedar reflejada mediante las correspon-
dientes notas a pie de pagina numeradas de forma correlativa. No obstante, en
los estudios doctrinales debera necesariamente constar la bibliografia completa
consultada al final de los mismos. Las referencias bibliograficas deberan seguir la
Norma UNE-ISO 690.

Reglas especiales extraidas de la norma citada a tener en cuenta:
— Los nombres de personas pueden abreviarse poniendo solo la inicial.

— Si el manuscrito tiene dos o tres autores, deberan incluirse todos en la
referencia poniendo primero el/los apellido/s y seguido de una coma, el
nombre o la inicial del nombre de cada autor. Si son mas de tres autores
se puede poner solo el primero y omitir el resto seguido de «et al.» o0 «y
otros».

— La edicion se hara constar en la forma que aparece en la fuente cuando
sea edicion distinta a la primera.

— Sino tenemos datos de la fecha de publicacion se puede poner una fecha
aproximada precedida de la abreviatura «ca.» (circa).

— La responsabilidad secundaria de la obra se hara constar unicamente si
procede.

— En caso de obras andnimas, el primer elemento de referencia sera el titulo.

A continuacion, se detalla como han de constar las referencias bibliograficas
de acuerdo con la norma citada y que resulta de aplicacion:

— Referencias bibliograficas de monografias:

APELLIDO(S), Nombre, Titulo del libro en cursiva, responsabilidad se-
cundaria (en su caso), nimero de edicion, editorial, lugar de publicacion,
afio.

Si la monografia consultada es un libro electrénico:
APELLIDO(S), Nombre, Titulo del libro en cursiva [en linea], respon-
sabilidad secundaria (en su caso), nimero de edicion, editorial, lugar de

publicacidn, afio de publicacion (o de actualizacion o revision), [fecha de
consulta: dia mes afio]. Disponible en: URL del recurso o DOL.
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— Referencia bibliografica de capitulos de monografias:

APELLIDO(S), Nombre autor del capitulo, «Titulo del capitulo» en APE-
LLIDO(S), Nombre director/es de la monografia o coordinador, Titulo de
la monografia que contiene el capitulo en cursiva, nimero de edicion,
editorial, lugar de publicacion, afio, numeracién (tomo, volumen...), pri-
mera y ultima pagina del capitulo.

Si el capitulo consultado pertenece a un libro electrénico:

APELLIDO(S), Nombre, «Titulo del capitulo» en Titulo de la monogra-
fia que contiene el capitulo en cursiva [en linea], nimero de edicion,
editorial, lugar de publicacion, fecha de publicacion (o de actualizacion
0 revision), numeracion (tomo, volumen...), primera y ultima pagina del
capitulo, [fecha de consulta: dia mes afio]. Disponible en: URL del recur-
so o DOI

— Referencia bibliografica de articulos de revistas:

APELLIDO(S), Nombre, «Titulo del articulo», responsabilidad secun-
daria (en su caso), Titulo de la publicacion seriada en cursiva, ano del
fasciculo en que estd incluido el articulo, volumen/numero del fasciculo,
rango de pagina(s).

Si la revista publicada es electronica:

APELLIDO(S), Nombre, «Titulo del articulo», responsabilidad secunda-
ria (en su caso), Titulo de la publicacion seriada en cursiva [en linea], afio
del fasciculo en que esta incluido el articulo, volumen/numero del fasci-

culo, rango de pagina(s), [fecha de consulta: dia mes afio]. Disponible en:
URL del recurso o DOL.

— Referencia bibliografica de sitios web o portales:
APELLIDO(S), Nombre o (Institucion), «Titulo de la parte correspon-
diente» en Nombre del sitio web en cursiva [en linea], fecha [fecha de
consulta: dia mes afio]. Disponible en: URL del recurso o DOI.

— Referencia bibliografica de tesis doctorales no publicadas:

APELLIDO(S), Nombre, Titulo de la tesis/TFG/TFM en cursiva, clase
de trabajo inédito, Institucién académica en que se presente, lugar, afio.
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STYLE RULES

— Language: Cuadernos de Derecho y Comercio publishes works in Spanish,
and occasionally in English, French, German and Italian.

— Content and length: the journal is divided into four sections: academic stu-
dies, legal practice, discussions of rulings and decisions, and reviews.

Academic studies are original scientific works addressing a particular sub-
ject within any of the various branches of Commercial Law. They must be
of a minimum length of 15 pages and a maximum of 40, at a rate of 3,520
characters with spacing per page (using Times New Roman font, size 12).
They must also include a full bibliography at the end, including all works
cited and any others consulted in preparing the study.

Discussions of rulings and decisions may refer to any specific legal mat-
ter or question, rulings of the various courts or decisions of the Director-
ate-General for Legal Security and Public Records, which are of relevance
given the inherent nature of the matter discussed, or its recent or controver-
sial nature. They must be of a minimum length of 4 pages and a maximum
of 15, at a rate of 3,520 characters with spacing per page (using Times New
Roman font).

The legal practice section is intended for works of predominantly pragmatic
content or purpose, without the need for a comprehensive prior bibliograph-
ic analysis. They must be of a minimum length of 10 pages and a maximum
of 25, at a rate of 3,520 characters with spacing per page (using Times New
Roman font, size 12).

The final section is dedicated to reviews of books, doctoral theses, seminars,
conventions or any other events of academic interest. They must be no more
than 5 pages, at a rate of 3,520 characters with spacing per page (using
Times New Roman font, size 12).

— Format: Works must be submitted in Word format. Paragraphs must be jus-

tified.

— Font: The body text should use the Times New Roman font, size 12, with
single line spacing. Footnotes should be in the same font, size 10.

— Title: The title of the work to be published must be in Times New Roman
font, size 14, bold type, and must be given in Spanish and English (the latter after
the «keywords»).
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If the work was authored within the context of a research project, reference to
this must be made by means of a footnote to the title in Spanish.

— Authorship: The authors or co-authors must be indicated after the title in
capitals, Times New Roman font, size 12. Their profession or position should be
indicated on the next line, Times New Roman, font size 12, in italics. And on a
third line below, the institutional affiliation of the author should be stated, in Times
New Roman font, size 12, in italics.

— Abstract: All works must be preceded by a brief summary in Spanish and in
English, of a minimum of four lines each. The abstract in Spanish should be inclu-
ded after the authorship details, and the abstract in English after the title in English.

— Keywords: All works must be preceded by a minimum of five keywords in
Spanish and in English. The keywords in Spanish must be placed after the abstract
in Spanish, and the key words in English after the abstract in English.

— Summary: All works except for reviews must be preceded by a summary
with the following structure:

* Section headings should be printed in upper case and numbered with Roman
numerals.

* Subsection headings should be printed in lower case and numbered in se-
quence from 1.

» [f there are sections within the subsections, they will likewise be printed in
lower case and numbered 1.1., 1.2., etc.

* Subsequent subdivisions will likewise be printed in lower case and num-
bered 1.1.1., 1.1.2,, etc.

* Any further subsections should likewise be printed in lower case and or-
dered in sequence as letter A), B), etc.

— Citations: All citations included throughout the text must be accompanied by
the corresponding bibliographic footnote with a consecutive numerical superscript
reference. The reference to the work must be complete on the first occasion but
may be abbreviated in subsequent references, although the corresponding page or
pages must be indicated. All citations must comply with Standard UNE-ISO 690.

— Bibliography: The bibliography may be indicated by means of the corres-
ponding footnotes numbered in sequence. However, in academic studies the full
bibliography consulted must be included at the end, as a mandatory requirement.
Bibliographic references must comply with Standard UNE-ISO 690.

296



Specific rules drawn from the stated standard to be taken into account:

Forenames may be abbreviated to simply the initial.

If the text has two or three authors, they must all be included in the refer-
ence, placing first the surname, followed by a comma and the forename
or initial of each author. If there are more than three authors, the first may
simply be stated, with the remainder being replaced with «et al.».

The edition should be indicated in the form that it appears in the source,
if it is not the first edition.

If details are not available for the publication date, an approximate date
may be indicated, proceeded by the abbreviation «c.» (circa).

Secondary responsibility for the work will be stated only where genuine-
ly relevant.

In the case of anonymous works, the first reference element will be the
title.

Details are set out below as to how to record bibliographic references in accor-
dance with the stated standard, as applicable:

Bibliographic references to monographs:

SURNAME(S), Forename, Book title in italics, secondary responsibility,
edition number, publisher, place of publication, year.

If the monograph consulted is an electronic book:

SURNAME(S), Forename, Title of the book in italics [online], secondary
responsibility, edition number, publisher, place of publication:, year of
publication (or year of update or revision). [Date consulted: day month
year]. Available at: Resource URL or DOL.

Bibliographical references to monograph chapters:

SURNAME(S), Forename of the author, «Chapter title» in SURNAME(S),
Forename of the director/s of the monograph or coordinator, Title of the
work containing the chapter in italics, edition number, publisher, place of
publication, year, numbering (tome, volume...), first and last page of the
chapter.

If the chapter consulted corresponds to an electronic book:
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SURNAME(S), Forename, «Chapter title» in Title of the work containing
the chapter in italics [online], edition number, publisher, place of publi-
cation, publication date (or date of update or revision), numbering (tome,
volume...), first and last page of the chapter. [Date consulted: day month
year]. Available at: Resource URL or DOII.

Bibliographic references to articles in journals:

SURNAME(S), Forename, «Article title», secondary responsibility, 7itle
of the serial publication in italics, year of the periodical including the
article, periodical volume/issue, page range.

If the published journal is electronic:

SURNAME(S), Forename, «Article title», secondary responsibility, 7itle
of the serial publication in italics [online], year of the periodical includ-
ing the article, periodical volume/issue, page range. [Date consulted: day
month year]. Available at: Resource URL or DOL.

Bibliographic references to websites or portals:

SURNAME(S), Forename (or Institution), «Title» in: Name of the web-
site in italics [online], date. [Date consulted: day month year]. Available
at: Resource URL or DOI.

Bibliographic references to unpublished doctoral theses:
SURNAME(S), Forename, Title of the thesis/master s dissertation in ital-

ics, class of unpublished work, Academic institution where presented, lo-
cation, year.
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SISTEMA DE ARBITRAJE

La direccion de la revista remitira los estudios doctrinales que cumplan los
requisitos formales y normas de estilo, al Coordinador de la evaluacion externa,
el cual los remitira a su vez a un minimo de dos expertos en la materia, los cuales
llevaran a cabo una valoracion del articulo. Ni los autores conoceran la identidad
de quienes les han evaluado ni los evaluadores la identidad de los autores. El re-
sultado del proceso de evaluacion podra ser la aceptacion o denegacion del trabajo
para su publicacion, o, en su caso, la aceptacion condicionada a la correccion o
revision por el autor.

La direccion de la revista, en base a la evaluacion externa recibida, debera co-
municar al autor si el articulo ha sido rechazado, ha sido aceptado y, en este ultimo
caso, si han de introducirse mejoras o modificaciones. El plazo méximo para esta
comunicacion serd de dos meses a contar desde la recepcion del articulo por la
revista.

Cualquier reclamacion frente a la decision o no de publicar debera dirigirse al
correo electronico cdc@notariado.org y debera ser sometida al Comité Asesor de
la revista para su revision y, en su caso, modificacion de la decision previamente
adoptada. La decision tultima, por tanto, recaera en el Comité Asesor, debiendo
comunicarse al autor la decision adoptada en el plazo de un mes desde la recepcion
de la reclamacion.

En todo caso, al final de cada estudio doctrinal figurardn las fechas de recepcion
y aceptacion.
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ARBITRATION SYSTEM: EXTERNAL EVALUATION

The journal’s editorial management will forward those academic studies that
fulfil the formal requirements and style guides to the external evaluation Coordi-
nator, who will in turn forward them to at least two experts in the field, who will
conduct an evaluation of the article. The authors will not know the identity of their
evaluators, nor the evaluators that of the authors. The outcome of the evaluation
process may be acceptance or rejection of the work for publication, or otherwise
acceptance conditional on correction or revision by the author.

The journal’s editorial management must, on the basis of the external evalua-
tion received, inform the author whether the article has been rejected, has been ac-
cepted, and in this latter case, if any improvements or amendments must be made.
The deadline for this notification will be two months from receipt of the article by
the journal.

Any claims against the decision to publish or otherwise must be sent by email
to cdc@notariado.org and must be referred to the Advisory Committee for review
and, if so decided, amendment of the decision previously reached. The final deci-
sion will therefore lie with the Advisory Committee, which must inform the author
of the decision reached within one month of receipt of the claim.

In all cases the receipt and acceptance dates will be indicated at the foot of each
academic study.
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