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SUMARIO:

IRNR. Rentas obtenidas sin mediacion de establecimiento permanente. Canones. Retencion.
Nintendo Ibérica, S.A. firmd un contrato con Nintendo of Europe Gmbh para la cesion de datos de clientes
portugueses y datos operativos (informacion financiera confidencial y datos relevantes para la prestacién de
los servicios de distribucion de la entidad portuguesa). La sentencia recurrida aprecié que se trataba de una
compraventa de determinados datos y no una cesion de uso temporal, si bien admite que la transmision de
los datos de clientes y datos operativos pertenecientes en su momento a la empresa portuguesa constituyen
un know how, y, por tanto, informacién de caracter no publica, conforme a los Comentarios al modelo de
convenio de la OCDE (apartado 11), cuyo valor interpretativo sido reconocido reiteradamente por el Tribunal
Supremo. [Vid., SSTS de 9 de febrero de 2016, recurso n.° 3429/2014 (NFJ078367), de 19 de marzo de
2013, recurso n.° 3732/2010 (NFJ050723) y de 7 de diciembre de 2012, recurso n.° 1139/2010 (NFJ049700),
por todas]. Partiendo de la evidencia procesal de que, en el examen del contrato de transmision de datos
de clientes y datos operativos y de la interpretacion de sus clausulas a los efectos fiscales, la Sala de
instancia es soberana, sin que sea posible en el recurso de casacién poner en tela de juicio esa valoracién
o reexaminar la prueba o contradecir la calificacion que, de modo inmediato y en conjunto con la valoracion
de las restantes pruebas, haya alcanzado la sentencia en el proceso plenario de instancia, por lo que cabe
establecer la siguiente doctrina: Los pagos efectuados por una entidad residente a una entidad no residente
como consecuencia de la cesion de datos de clientes y datos operativos, en los términos del contrato aqui
analizado, son rendimientos de capital mobiliario, en concepto de canones o regalias, tal como son definidos
en el art. 12.3 del Convenio de Doble Imposicién hispano-alemén de 1966, aplicable al caso, de suerte que
los pagados a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposicién en este Ultimo
Estado -que es Espafia- y, en concreto, dentro de las "cantidades pagadas por informaciones relativas a
experiencias industriales, comerciales o cientificas". Por ende, tales pagos no pueden constituir, conforme
a nuestra jurisprudencia consolidada, el precio de una pretendida compraventa de bienes incorporales, pese
a su denominacién de tal, en la medida en que no consta que la transmision del dominio sea definitiva; ni
gue la denominada vendedora haya perdido todo poder de disposicion o uso sobre la informacion
transferida; y tampoco que el vendedor haya garantizado el saneamiento por eviccién al comprador o lo
haya excluido expresamente en el contrato. Tales pagos, conforme a su consideracién como canones, estan
sujetos al IRNR, y a su sistema de retenciones, conforme a lo previsto en el art. 13.1.f) 3° TR Ley IRNR.
[Vid., ATS de 25 de febrero de 2021, recurso n.° 5441/2020 (NFJ081228) y SAN de 5 de marzo de 2020,
recurso n.° 670/2016 (NFJ078217) que se confirma).

PRECEPTOS:
RDLeg. 5/2004 (TR Ley IRNR), arts. 5, 12 y 13.
Convenio de 5 de diciembre de 1966 (Convenio con Alemania), arts. 6, 12y 13.
Ley 58/2003 (LGT), arts. 13 y 150.
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D. Francisco José Navarro Sanchis

D. Rafael Toledano Cantero

D. Dimitry Berberoff Ayuda

D. Isaac Merino Jara

En Madrid, a 24 de junio de 2022.

Esta Sala ha visto , constituida en su Seccion Segunda por los Excmos. Sres. Magistrados que figuran
indicados al margen, el recurso de casacion n° 5441/2020, interpuesto por el procurador don Miguel Angel Araque
Almendros, en nombre y representacion de NINTENDO IBERICA, S.A. -NINTENDO-, contra la sentencia de 5 de
marzo de 2020, dictada por la Seccion Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia

Nacional en el recurso n°® 670/2016. Ha comparecido como recurrido el Abogado del Estado, en nombre y
representacién de la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO.
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Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Francisco José Navarro Sanchis.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.

Resolucién recurrida en casacion y hechos del litigio.
1. Este recurso de casacion tiene por objeto la mencionada sentencia de 5 de marzo de 2020, en que se
acuerda, literalmente, lo siguiente:

"[...] 1.- DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por NINTENDO IBERICA S.A,,
representada por el Procurador Sr. Antonio Miguel Angel Araque Almendros, frente a la Administracion del Estado,
contra la Resolucion del Tribunal Econémico Administrativo Central de fecha 6 de octubre de 2.016 impugnada en
autos, la cual se confirma al igual que la liquidacién que confirma.

2.- No hacer especial pronunciamiento en cuanto al pago de las costas procesales [...]".

Segundo.

Preparacién y admision del recurso de casacion.

1. Notificada la sentencia a las partes, el procurador Sr. Araque Almendros, en nombre de NINTENDO,
presento escrito de 4 de septiembre de 2020, de preparacion de recurso de casacién contra la sentencia indicada.

2. Tras justificar que concurren los requisitos reglados de plazo, legitimacion y recurribilidad de la sentencia,
se identifican como normas juridicas infringidas: los articulos 12 y 13 del Convenio para evitar la Doble Imposicion
entre el Reino de Espafia y la Republica Federal de Alemania (BOE de 8 de abril de 1968); el epigrafe 3° de la letra
f) del apartado 1 del articulo 13 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 (TRLIRNR); y el articulo 13 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT).

3. La Sala a quo tuvo por preparado el recurso de casacién mediante auto de 16 de septiembre de 2020,
que ordend el emplazamiento de las partes para comparecer ante este Tribunal Supremo. El procurador Sr. Araque
Almendros, en nombre de NINTENDO, como recurrente, ha comparecido el 29 de septiembre de 2020 y el Abogado
del Estado, recurrido, lo ha hecho el 19 de octubre de 2020, ambos dentro del plazo de 30 dias del articulo 89.5
LJCA.

Tercero.

Interposicion y admision del recurso de casacion.
1. La seccion primera de esta Sala admitié el recurso de casacion en auto de 25 de febrero de 2021, en
que aprecia la concurrencia del interés casacional objetivo para formar jurisprudencia, en estos literales términos:

"[...] Determinar si a los efectos de practicar la retencion por el concepto de Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, se produce el hecho imponible como rendimientos de capital mobiliario, especificamente, como canones
0 regalias- en virtud de las cantidades satisfechas por una entidad residente a una entidad no residente como
consecuencia de la cesion de datos de clientes y datos operativos [...]".

2. El procurador Sr. Araque, en la representacion indicada, interpuso recurso de casacién por escrito de 26
de abril de 2021, en el que se mencionan como infringidas las normas arriba citadas, solicitando de este Tribunal
Supremo :

i) [...] Que, declarando haber lugar al presente recurso interpuesto contra la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de fecha 5 de marzo de 2020 (rec. 670/2016 ), la case y anule
por infraccion de los articulos 12 y 13 del CDI entre el Reino de Espafia y la Republica Federal de Alemania (hecho
en Bonn, el 5 de diciembre de 1966) y del epigrafe 3° de la letra f) del apartado 1 del articulo 13 de la LIRNR; ii)
Que, como consecuencia de lo anterior, se ESTIME el recurso contencioso administrativo (rec. n°® 670/2016)
interpuesto por mi representada en el proceso de instancia, ordenandose:

a) La anulacion de la resolucion del Tribunal Econémico-Administrativo Central, de fecha 6 de octubre de
2016, (numero de reclamacién 00/07071/2012) por ser contraria a Derecho;

b) La anulacién del Acuerdo de liquidacién dictado por la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de
la Delegacion Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT, de fecha 3 de octubre de 2012, con referencia A23
72125070, por ser contrario a Derecho;

¢) La devolucion de la cantidad indebidamente ingresada, resultante del Acuerdo de liquidacién con
referencia A23 72125070, por importe de 108.468,86 Euros, mas los correspondientes intereses de demora.
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d) Que se impongan las costas del presente recurso a la Administracion demandada.

Asimismo, es interés de esta parte que esa Excma. Sala fije los siguientes criterios interpretativos en
relacién con la calificacién tributaria de la plena transmision del "know how" a la luz de los articulos 12 y 13 del CDI
entre el Reino de Espafa y la Republica Federal de Alemania (hecho en Bonn el 5 de diciembre de 1966) y del
epigrafe 3° de la letra f) del apartado 1 del articulo 13 de la LIRNR:

i) Que, de conformidad con el literal de los articulos 12.3 y 13.2 del CDI suscrito entre el Reino de Espafia
y la Republica Federal de Alemania, y del epigrafe 3° de la letra f) del apartado 1 del articulo 13 de la LIRNR, la
transmision de la plena propiedad del "know how" efectuada por una entidad con residencia fiscal en Alemania a
otra entidad con residencia fiscal en Espafia, tiene la consideracion de ganancia de capital, sometida a tributacion
exclusivamente en Alemania.

if) Que, por tanto, resulta contrario a Derecho el criterio de la Audiencia Nacional consistente en que la
transmision plena de "know how" tiene la calificacion de canon o regalia, conforme a lo dispuesto en el articulo 12
del CDI suscrito entre el Reino de Espafia y la Republica Federal de Alemania, y del epigrafe 3° de la letra f) del
apartado 1 del articulo 13 de la LIRNR [...]".

Cuarto.

Oposicidn al recurso de casacion.
El Abogado del Estado, emplazado como recurrido en este recurso de casacién, presentd escrito de
oposicidn el 9 de junio de 2021, donde solicita:

"[...] solicitamos a esa Sala, en primer lugar, que, interpretando los articulos 6.2, 12 y 13 del Convenio para
evitar la Doble Imposicién entre el Reino de Espafa y la Republica Federal de Alemania, por un lado, y los articulos
5y 12y el epigrafe 3° de la letra f) del apartado 1 del articulo 13 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, por otro,
identificados en el auto de admision, fije como doctrina legal que: a los efectos de practicar la retencién por el
concepto de IRNR, se produce el hecho imponible -como rendimientos de capital mobiliario, especificamente como
canones o regalias-, en virtud de las cantidades satisfechas en el presente caso a una entidad no residente, en
concepto de informaciones relativas a experiencias comerciales, por la cesion de datos de clientes y datos
operativos.

Sobre esa base, declare que no ha lugar al recurso de casacién formulado, confirmando la sentencia
recurrida y con ella la resolucion del TEAC, que confirmd, a su vez, la liquidacion girada por la Delegacion Central
de Grandes Contribuyentes [...]".

Quinto.

Vista publica y deliberacion.

Esta Secciéon Segunda no consideré necesaria la celebracion de vista publica - articulo 92.6 LJCA-,
quedando fijada la deliberacion, votacién y fallo de este recurso el 14 de junio de 2022, dia en que efectivamente se
deliberd, voto y falld, con el resultado que seguidamente se expresa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.

Objeto del presente recurso de casacion.

El objeto de este recurso de casacion, desde la perspectiva del interés casacional objetivo para formar
jurisprudencia, consiste en determinar si a los efectos de practicar la retencién por el concepto de Impuesto sobre
la Renta de no Residentes -IRNR-, se produce el hecho imponible como rendimientos de capital mobiliario -
especificamente, como canones o regalias-, en virtud de las cantidades satisfechas por una entidad residente a una
entidad no residente como consecuencia de la cesion de datos de clientes y datos operativos, en los términos del
pacto acordado entre las empresas vinculadas que lo celebraron.

Segundo.
Especificacion de los hechos litigiosos, resumidos en el auto de admisién y acreditados en la sentencia
impugnada.

Segun el auto de admisién del recurso, se especifican los hechos litigiosos:

"[...] SEGUNDO.- Hechos relevantes a efectos del tramite de admision del presente recurso de casacion.
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Un analisis del expediente administrativo y de las actuaciones judiciales, nos lleva a destacar como datos
importantes para decidir sobre la admision a trdmite del recurso de casacion los siguientes:

Nintendo Ibérica, S.A. suscribié un contrato con Nintendo of Europe Gmbh, el 24 de marzo de 2009, para
cesion de datos de clientes portugueses y datos operativos (informacion financiera confidencial y datos relevantes
para prestar los servicios de distribuciéon de la entidad portuguesa Concentra Productos para Criancas, S.A.).

En virtud de dicho contrato Nintendo Ibérica SA pag6 a Nintendo of Europe Gmbh 1.850.000 euros sobre
los que no practicé ninguna retencion a cuenta del IRNR

Por acuerdo de 2 de octubre de 2012 el Jefe de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la
Delegacion Central de Grandes Contribuyentes practicé liquidacion por el concepto de retenciones a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de No residentes, correspondiente al ejercicio de octubre de 2.008 a marzo de 2.009,
interponiendo frente al mismo reclamacion econémico-administrativa ante el Tribunal Econémico- Administrativo
Central, que la desestim6 mediante resolucién de 6 de octubre de 2.016.

NINTENDO IBERICA, S.A. interpuso recurso contencioso-administrativo contra la mencionada resolucion,
dando lugar a la sentencia objeto del presente recurso de casacion, que aprecié una compraventa de determinados
datos (art. 3 del contrato de 24.3.2009) y no una cesién de uso temporal, si bien admite "que la transmisién de los
datos de clientes y datos operativos pertenecientes en su momento a la empresa Concentra constituyen un "know
how", y, por tanto, informacién de caracter no publica, conforme a los Comentarios al modelo de convenio de la
OCDE (apartado 11), cuyo valor interpretativo sido reconocido reiteradamente por el Tribunal Supremo ( STS de
9.2.2016, recurso 3429/2014, 19.3.2013, recurso 3732/2010, 7.12.2012, recurso 1139/2010, por todas)".

Tercero.

Marco juridico.
1. A estos efectos, el recurrente plantea la necesidad de interpretar el articulo 12 de la TRLIRNR que define
el "Hecho imponible" de este impuesto:

"1. Constituye el hecho imponible la obtencién de rentas, dinerarias o en especie, en territorio espafiol por
los contribuyentes por este impuesto, conforme a lo establecido en el articulo siguiente”.

También sera preciso interpretar el articulo 5 de la TRLIRNR, que se intitula "Contribuyentes"”, y determina
que: "Son contribuyentes por este impuesto:

a) Las personas fisicas y entidades no residentes en territorio espafiol conforme al articulo 6 que obtengan
rentas en él, salvo que sean contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas".

Y, por ultimo, en articulo 13 de la TRLIRNR, que bajo la rabrica "Rentas obtenidas en territorio espafiol”
sefiala que: "1. Se consideran rentas obtenidas en territorio espafiol las siguientes: [...] f) Los siguientes rendimientos
de capital mobiliario: [...]

3.° Los canones o regalias satisfechos por personas o entidades residentes en territorio espafol o por
establecimientos permanentes situados en éste, 0 que se utilicen en territorio espafiol.

Tienen la consideracion de canones o regalias las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso, o la
concesion de uso de:

[--]

Informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o cientificas.

Derechos personales susceptibles de cesidn, 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 concesién 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".

2. También sera preciso tener en cuenta los articulos 6, 12 y 13 del Convenio firmado entre Espafia y la
Republica Federal de Alemania para evitar la doble imposicién en materia de impuestos sobre la Renta y sobre el
Patrimonio fue firmado el 5 de diciembre de 1966.

Cuarto.
Cuestion en la que se entiende que existe interés casacional.

Conforme a lo indicado anteriormente, y de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 88.1 LICA, en relaciéon
con el 90.4 de la misma norma, procede admitir a trdmite este recurso de casacién, al apreciar esta Seccion de
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admisidn que el mismo presenta interés casacional objetivo para la formacion de jurisprudencia, respecto de la
siguiente cuestion:

"Determinar si a los efectos de practicar la retencion por el concepto de Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, se produce el hecho imponible como rendimientos de capital mobiliario, especificamente, como canones
o0 regalias- en virtud de las cantidades satisfechas por una entidad residente a una entidad no residente como
consecuencia de la cesion de datos de clientes y datos operativos [...]".

Hemos de anticipar que la sentencia interpreta correctamente el sistema de fuentes establecido y, por ende,
procede su confirmacion, entre otras, por las razones que, convincentemente, sefiala el Abogado del Estado. El
escrito de interposicion pone el acento en que la sentencia impugnada no ha respetado el sistema legal de fuentes,
afirmacioén que, con todo respeto, consideramos errénea, porque se basa en estas consideraciones: a) que se aplica
una version del Convenio de Doble Imposicién -CDI- con Alemania posterior a la que estaba vigente y era aplicable
a los hechos, afirmacion que no responde a la verdad, al margen de que ambas versiones del art. 12 CDI, con ligeras
diferencias en su redaccion, vienen a decir lo mismo en relacién con el asunto debatido; b) en segundo lugar, se
trata de incorporar nuestra jurisprudencia sobre la interpretacion dinamica de los Convenios, que no hace al caso,
porque se ha interpretado, conforme a las pautas interpretativas comunes, confiadas al juez, el derecho aplicable,
sin que se haya forzado la exégesis del articulo 12 CDI en la versién de 1966; ¢) ademas, los Comentarios al Modelo
de Convenio CDI son, como hemos dicho con reiteracién, una fuente no juridica, no una fuente del Derecho en el
sentido del articulo 1.1 del Codigo Civil, pero no hay que desdefiarlos como fuente o criterio interpretativo, segln
apreciacion del Tribunal de que, obviamente, debe dar cuenta, o que hemos dicho reiteradamente, maxime cuando
califican unos concretos rendimientos, negocios o rentas que no aparecen especificados en la Ley o en el CDI de
una forma u otra (en este caso, para verificar si son 0 no canones o regalias); d) finalmente, se denuncia que se ha
aplicado con preferencia la LIRNR sobre el Convenio, pese a su inferioridad en la jerarquia de las fuentes juridicas,
lo que entrafia una postura falaz, puesto que tal afirmacién presupone, como punto de partida, una antitesis entre
el CDl y la ley interna que no responde a la realidad. Esto es, dicho con otras palabras, se incurre en una peticion
de principio porque se parte, dialécticamente, de una calificaciéon aprioristica como ganancias patrimoniales - que
es lo que esta, precisamente, por dilucidar- de suerte que, negando que estemos en presencia de canones,
susceptibles de imposicion en Espafia por tanto, no entraria en aplicacion la LIRNR y su sistema de retenciones.

Tercero.

Consideraciones juridicas sobre el caso debatido.

1) La cuestién de interés casacional que se formula en este recurso consiste en determinar si las cantidades
satisfechas por NINTENDO IBERICA, S.A. (NIB), la recurrente, con residencia en Espafia, a una entidad no
residente, su matriz NINTENDO OF EUROPE GMBH (NOE), residente en Alemania, por la cesion hecha de (i)
determinados datos de clientes portugueses y (ii) datos operativos que, a su vez, esta Ultima, habia adquirido, por
el mismo precio, de la portuguesa Concentra, productos para criangas, S.A. (Concentra), tienen la consideracion de
canones y como tales, son rendimientos de capital mobiliario sujetos al IRNR (articulo 12.1, 5y 13.1.3° del TRLIRNR)
y a retencién, de acuerdo con los articulos 30 y 31 del mismo Texto o, por el contrario, estamos ante una
compraventa o transmision de datos de la que derivaria una ganancia patrimonial sometida a tributacion,
exclusivamente, en Alemania.

2) La operacion discutida tuvo lugar en virtud de contrato celebrado el 24 de marzo de 2009, fecha que
determina el régimen juridico de la operacién tanto desde el punto de vista del texto del CDI como de la normativa
reguladora del IRNR. Resulta aplicable, sin duda, el texto originario del CDI, firmado el 5 de diciembre de 1966 y no
el derivado de la modificacion de 3 de febrero de 2011. Hay que decir que el CDI de 1966 fue el tomado en
consideracion.

3) Afirma la recurrente que la sentencia es errénea, por haber tenido en cuenta los Comentarios al Modelo
de Convenio de la OCDE vigentes al realizarse el procedimiento de inspeccién (octubre de 2012) y, por tanto, se
entiende, el nuevo articulo 12.2 del CDI, en la redaccion de 2011, llegando, por tanto, a conclusiones erréneas.

Esto no es asi pues, como ponen de manifiesto, el acuerdo de liquidacién y la resolucion del TEAC, en tesis
gue asume la sentencia recurrida, la Inspeccion tuvo en cuenta, como procedia, la redaccion originaria del articulo
12.3 del CDI y los Comentarios al Modelo de Convenio de la OCDE de julio de 2008, con casi igual redaccion, por
lo demas, (articulo 12, apartado 11) que los precedentes Comentarios de 2005 y 2006, e incluso que los de 2010.

4) No es cierto, por tanto, que se haya planteado un problema de interpretacion dindmica del Convenio por
tener presentes los Comentarios al Convenio OCDE vigentes en 2012, tras la reforma del Convenio en 2011, y no
los correspondientes al CDI de 1966 (los de 2008) pues la Inspeccion, como hemos sefialado, acudio a la redaccién
del CDI de 1966 y a los Comentarios previos y mas proximos a la operacién a analizar que fueron los de 2008.

5) Ademas, toda la discusion sobre la aplicacion del Convenio y los Comentarios aplicables resulta
finalmente ociosa, porque la redaccion del articulo 12.3 antiguo y el articulo 12.2 nuevo del Convenio, reproducidos
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en la pagina 4 del escrito de interposicion casacional, salvo el afiadido después del punto y seguido en el texto de
2011 que comienza con "El término "canones" ... ... " referido, especialmente, a los pagos por concesion de uso del
nombre o imagen de una persona, no aplicable al caso, es en esencia la misma.

6) Sobre esa base, los Comentarios al Modelo OCDE aplicables, cuyo valor interpretativo ha sido ya
reconocido por esta Sala (Sentencias de 9 de febrero de 2016 -casacién n° 3429/2014-; 19 de marzo de 2013 -
3732/2010- y 7 de diciembre de 2012 - 1139/2010-, entre otras muchas) serian los de 2008, los recogidos en la
resolucién del TEAC y en el fallo. Comentarios que la recurrente, por cierto, ni menciona ni valora ni tampoco intenta
rebatir en su escrito de interposicion. Que no sean una fuente del Derecho en el sentido del articulo 1.1 C.C. no
significa que no puedan ayudar al juzgador a integrar, no ya conceptos juridicos, sino actos, contratos, hechos o
negocios -maxime ante los avances tecnolégicos exponenciales experimentados desde 1966- en las categorias
generales que ya existian en el CDI bilateral que se ha de aplicar.

7) Partiendo del tenor del articulo 12.3 CDI, redaccién de 1966, la clave esta en la consideraciéon de canones
gue el Convenio atribuye no solo a las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesion de uso de
los derechos que menciona (derechos de autor sobre obras literarias, patentes, marcas de fabrica, etc), sino
también, separandolas gramaticalmente por una coma, a "(...) las cantidades pagadas por informaciones relativas a
experiencias industriales, comerciales o cientificas", siendo este inciso el aplicable al caso, como afirma la sentencia
a quo. En opinién que compartimos. Dichas cantidades, por su naturaleza, al margen de que se habla de uso o
concesion de uso o transmisidn de la propiedad tienen, como seguidamente veremos, siempre, el caracter de
canones o regalias.

Respecto al reproche efectuado a la sentencia, a la que se imputa una supuesta vulneracion del principio
de jerarquia normativa del articulo 9.3 CE, por haber acudido la Administracion, y posteriormente el Tribunal de
instancia, al articulo 13.1.f) 3° TRLIRNR para fijar el concepto de canon, sujeto, como rendimiento de capital
mobiliario, al Impuesto, lo Unico que hizo ese texto en 2004 -en que regia, entre otros, el texto original del CDI de
1966 entre el Reino de Espafia y la Republica Federal de Alemania, en linea con los Comentarios al Modelo de
Convenio vigentes-, fue incorporar al texto el concepto de canon contenida en el Modelo de Convenio y en este caso
en el CDI, sefialando que:

"[...] 1.- Se consideran rentas obtenidas en territorio espafol las siguientes: (...)

f) Los siguientes rendimientos de capital mobiliario (...)

3° Los canones o regalias satisfechos por personas o entidades residentes en territorio espafiol o por
establecimientos permanentes situados en este, o0 que se utilicen en territorio espafiol.

Tienen la consideracion de canones o regalias las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la
concesion de uso de: (...)

Informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o cientificas ".

Lo determinante, pues, para que pueda hablarse de canon es la naturaleza de la informacion cedida y por
la que se paga una cantidad y no el hecho de que se emplee en el contrato correspondiente el término cesién de
uso o concesion de uso o la expresion compraventa, como aqui ha ocurrido.

A tal efecto, el apartado 11 del articulo 12 de los Comentarios al Modelo de Convenio OCDE de 2008 que,
después de eliminar la referencia a la definicién del concepto de canon dada por determinado organismo, introduce
el siguiente parrafo en lo relativo al concepto de "cantidades pagadas por informaciones relativas a experiencias
industriales, comerciales, o cientificas"

(...) "La expresion "pagos [...] por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o
cientificas" se utiliza en el contexto de la transmisién de cierta informacién no patentada y que, por lo general, no
recae en el &mbito de otras categorias de derechos sobre la propiedad intelectual. Normalmente se trata de
informacion de caracter industrial, comercial o cientifico, nacida de experiencias previas, que tiene aplicaciones
practicas en la explotacion de una empresa, y de cuya comunicacion puede derivarse un beneficio econémico. Dado
gue la definicion esté relacionada con informacion relativa a experiencias previas, el Articulo no es aplicable a los
pagos efectuados por informacién nueva obtenida como resultado de la prestacién de unos servicios a instancia del
pagador (...)".

El subapartado 3 del apartado 1, que mantienen los Comentarios de 2008, como en los de 2005 y 2006,
sefiala que, a estos efectos, serian canones los pagos por informacion ya existente o creada al efecto, que incluye
disposiciones sobre confidencialidad de estas informaciones, mientras que existiria prestacion de servicios cuando
se trate de informacion nueva, desarrollada o creada al efecto en base a ciertos conocimientos o experiencia del
prestador de servicios.

Dispone el citado apartado:

"11.3 La necesidad de distinguir entre dos tipos de pagos -los pagos de provision de saber hacer

(conocimientos teérico-practicos) -know-how- y los pagos de provisién de servicios- a veces da lugar a dificultades
practicas. Los siguientes criterios son relevantes para establecer esta distincion:
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- Los contratos de provision de saber hacer (conocimientos tedrico-practicos) - know-how- se refieren al tipo
de informacion descrita en el parrafo 11 que ya existe o al suministro de este tipo de informacion después de
desarrollarla o de crearla e incluyen disposiciones relativas a la confidencialidad de estas informaciones.

En los casos de contratos de provisién de servicios, el proveedor presta los servicios que pueden requerir
que el proveedor haga uso de conocimientos expertos, habilidades y conocimientos especiales, pero que no los
transfiera a la otra parte.

En la mayoria de los casos que impliquen la provisién de saber hacer (conocimientos teérico-practicos) -
know-how-, generalmente el proveedor habra de hacer muy poco, de acuerdo con el contrato, ademas de aportar la
informacion disponible o reproducir el material existente. Por otra parte, un contrato de prestacion de servicios
supondra, en la mayoria de los casos, que el proveedor tiene un nivel mucho mas elevado de gasto para poder
cumplir con sus obligaciones contractuales, Como ejemplo, atendiendo a fa naturaleza de los servicios que se ha
de prestar, el proveedor puede incurrir en gastos de salarios de empleados asignados a la investigacion, disefio,
pruebas, delineacién y a otras actividades conexas o0 para remunerar los subcontratistas encargados de garantizar
servicios similares".

En el subapartado 4, apartado 11 de los Comentarios de 2008 se introduce en la lista de los ejemplos de
pagos que no se atribuyen a la provision de saber hacer, sino a la de servicios, el supuesto de: "remuneraciones por
listado de clientes potenciales”, que indudablemente estaba implicito en el concepto de know-how de los apartados
11,1y 11.2 de las redacciones anteriores a 2008.

Y asi se sefiala:

"11.4 Los ejemplos siguientes describen pagos que, por (o tanto, no deben atribuirse a la provision de saber
hacer (conocimientos tedrico-practicos) -know-how- sino a la de servicios:

(...) las remuneraciones por listados de clientes potenciales, cuando tales listados se confeccionen
especificamente para el pagador con informacion de carécter publico (sin embargo, la remuneracién por un listado
confidencial de clientes a los que el perceptor de la remuneracién ha suministrado un producto o servicio concreto,
si constituiria una remuneracién por conocimientos practicos - know How- dado que estada relacionada con la
experiencia comercial de este en sus relaciones con tales clientes)".

En consecuencia, segun los Comentarios, instrumento de indudable valor interpretativo, las prestaciones
(aspecto esencial) consistentes en la transmision (es de advertir de nuevo la utilizacion de este término), de listado
de clientes potenciales (operacion muy especifica), pueden ser:

- Prestaciones de servicios cuando tales listados se confeccionan especificamente para el pagador con
informacion de caracter publico;

- Remuneracién por conocimientos practicos - know how- cuando se paga por el suministro por un listado
confidencial de clientes a los que el perceptor de la remuneracion ha suministrado un producto o servicio concreto.

Los pagos por este Ultimo supuesto encajan, sin duda, en el concepto de canon del articulo 12 del Convenio
Hispano-Aleman de 5 de diciembre de 1966. Por tanto, el elemento diferenciador en relacién con las remuneraciones
por informacién sobre listado de clientes potenciales se encuentra en que:

- El listado de clientes tenga caracter de confidencial o restringido, de modo que lo que se retribuye es
precisamente el acceso a esa informacion restringida;

- Que el listado sélo contenga informacion publica a la que cualquiera puede acceder, de modo que en este
supuesto lo que se retribuye es la elaboracion especifica del listado para el pagador, no la informacién en si misma
sobre los clientes, puesto que esta, si es publica, es de acceso no restringido.

Pues bien, los pagos que se realizan por la recepcion de un listado confidencial de clientes a los que el
perceptor ha suministrado producto o servicio concreto, encajan en el concepto de canon del articulo 12.3 del CDI,
redaccién de 1966, mas en concreto, en el inciso final relativo a "...cantidades pagadas por informaciones relativas
a experiencias industriales, comerciales o cientificas".

Asi lo avala, ademas, la Direccion General de Tributos, en la consulta vinculante V-1075, de 20 de mayo de
2010, en una cesion de datos de un listado confidencial de clientes, entendiendo, con exégesis de un articulo idéntico
del CDI Espafa- Brasil y de los Comentarios al Modelo, que "las prestaciones (pagos) derivadas de la transmision
(de nuevo, el empleo de este término) de listados confidenciales de personas, encajan dentro del concepto de
canon".

Esta Sala, ya desde una sentencia de 16 de julio de 1998 (antiguo recurso de apelacién n° 4416/1992),
interpretando precisamente el CDI hispano aleman de 1966, ha tenido oportunidad de ratificar en su FD tercero que:

"(...) el articulo 12 del Convenio atribuye al término "canon" la suficiente amplitud como para que no exista

duda sobre que todo lo pagado por TAQSA estad comprendido dentro de su @mbito objetivo. Se dice en él que tendran
ese caracter de "canon" las cantidades de cualquier clase pagadas vy, al referirse al objeto del contrato, no sélo
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incluye la transferencia de tecnologia sino que se extiende, también, a informaciones relativas a experiencias
industriales, comerciales o cientificas".

En este asunto, es palmario que la operacion realizada, al margen de la denominacién o nomen iuris que
refleja el contrato, como compraventa de determinados datos, es una cesién o transmisién onerosa de datos de
listados confidenciales de personas, por la que se satisface una prestacion o pago, que tiene naturaleza de canon,
al margen de la denominacién contractual que se dé.

8) Lo determinante (y de tal punto de partida surgen las interpretaciones de los Comentarios al Convenio)
€s que nos encontremos ante un canon o ante el precio propio de una compraventa o transmisién, no es la
denominacién que hayan podido dar las partes al contrato, sino si, en el concreto caso, el objeto del contrato tiene
0 no encaje dentro de una prestacion cuya finalidad sea la de facilitar una informacion de caracter general o publica,
en cuyo caso no se puede hablar de canon; o, por el contrario, el acuerdo implica el traspaso de informacion en la
gue una de las partes se obliga a comunicar sus conocimientos y experiencias particulares no revelados al publico
a la otra parte, para que puedan ser utilizados por su cuenta, en el que ya nos encontrariamos ante un canon. Este
es, cabalmente, el caso.

9) En efecto, siguiendo al Abogado del Estado, para esa conclusion hay que partir del apartado 3 del
contrato de 24 de marzo de 2009, denominado "COMPRAVENTA DE DETERMINADOS DATOS", donde se
establece que:

"(...) Por el presente, NIB acepta pagar a NOE la cantidad de 1.850.000 euros, sin incluir el Impuesto sobre
el valor afiadido, en su caso, como precio de compra de:

a) los Datos de Clientes y (b) los Datos Operativos, y todos esos datos deberan ser entregados por NOE en
las instalaciones de NIB en Madrid, Espafia, bien en formato papel o bien electrénicamente, segun lo acuerden las
Partes, a mas tardar a las 12.00 del mediodia (hora espafiola) del 26 de marzo de 2009, y NIB emitira un recibo por
escrito al respecto, mediante correo electronico o fax".

Por tanto, el objeto del contrato de compraventa es:

(a) Los Datos de Clientes y
(b) Los Datos Operativos,
Por tales, hay que entender, segun la estipulacion 1 del citado contrato:

(...) "Datos de Clientes" significan los datos, mantenidos por Concentra o en nombre de Concentra al cierre
de la actividad comercial el 28 de febrero de 2009, en relacién con cualesquiera clientes de Concentra para
productos Nintendo en Portugal, incluyendo, para cada uno de esos clientes, su nombre, su direccion comercial
principal y, si fuera distinta, su direccion de facturacion, las direcciones de todas sus tiendas minoristas, su
facturaciéon correspondiente a tos tres afios anteriores, su historial de crédito y cualquier otra informacién relevante
relativa a la venta de productos Nintendo a ese cliente;

"Datos Operativos" significa cualesquiera datos, distintos de los Datos de Clientes y cualquier informacion
financiera confidencial acerca de la propia Concentra, mantenidos por Concentra o en nombro de Concentra al cierre
de la actividad comercial el 28 de febrero de 2009, que eran relevantes para la prestacion, por parte de Concentra,
de sus servicios do distribucién y envio en Portugal en relacién con los productos Nintendo, incluyendo, para cada
cliente, sus requisitos de entrega, transporte, EDI y personalizacion”.

10) Como razona el TEAC, lo que se cede no es un mero listado de clientes con "su nombre, su direccion
comercial principal, su direccién de facturacion, las direcciones de todas sus tiendas minoristas, su facturacion...”,
informacion que puede extraerse de cualquier base de datos publica, sino que lo relevante, aparte de la cesion del
historial de crédito de los clientes, es que se cede ademas la informacién de los "datos operativos", que aluden a la
experiencia comercial de CONCENTRA, antes distribuidor de productos Nintendo en Portugal, con sus clientes en
el desarrollo de su actividad, experiencia y conocimientos comerciales potenciales que sélo ella posee y que no se
puedo encontrar en ningun listado publico.

En concreto, dichas informaciones, tal y como se deriva del informe inspector, son informaciones,
experiencias, conocimientos, procedimientos, técnicas, etc., objeto de cesién, que ademas de gozar de un valor
productivo o reproductivo industrial o comercial, tienen caracter confidencial; no son divulgados, no se busca o
necesita su proteccion registral publica; de hecho, su elevado valor comercial es precisamente su caracter
confidencial y no accesible a los demas, pues se trata de datos en relacion con los clientes de Nintendo, y solo la
entidad portuguesa, que originariamente cede los citados datos, es conocedora de cuales son sus clientes, habiendo
podido recopilar la informacion relevante al efecto, como las necesidades y requisitos de entrega del producto, el
transporte de la mercancia a su lugar de destino, etc.., derivado de la personalizacién en la relacién cliente-producto,
debido a por la relacion comercial concreta que es la que permite que se pueda hablar de canones en este caso.

Lo esencial es, pues, que el uso, concesion de uso o transmision onerosa (compraventa) -al margen de la
denominacién dada- de esos datos de clientes y de datos operativos, dados sus términos, ha pasado de ser una
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mera base de datos publica para transformarse en una informacién cualificada confidencial surgida de experiencias
comerciales previas de la entidad portuguesa, con indudables aplicaciones practicas en la explotacion de NIB, de la
que se deriva un obvio beneficio econdmico y por la que satisface una prestacion a NOE, que tiene la naturaleza de
canon subsumible en el articulo 12.3, in fine, del CDI 1966 y por extensidn de rendimiento de capital mobiliario sujeto
a retencion.

11) Segun la sentencia recurrida, el objeto de la operaciéon es una transmision, que reutne, sin duda, los
caracteres propios de los conocimientos teérico-practicos, el know how o informaciones relativas a experiencias
comerciales por las que se satisface una remuneracion, que encaja de lleno en el concepto de canon del articulo
12.3 del CDI aplicable ratione temporis.

La naturaleza de la cesion objeto del contrato suscrito entre NIB y la entidad alemana NOE, aun no
deduciéndose del nomen iuris derivado de su intitulacion, se colige del titulo del apartado 3, denominado
"compraventa de determinados datos", en armonia con el epigrafe 10 del previo contrato celebrado entre Concentra
y NOE en el que se alude, en inglés, a compra y venta de ciertos datos y derechos. Por otra parte, esta misma
calificacién se menciona en otros apartados del acuerdo: se alude a que NOE revendera los repetidos datos
(expositivo E), o se menciona el precio de compra (apartado 3.1).

12) Sin embargo, -sigue diciendo el fallo de la sentencia de instancia, lo que constituye su ratio decidendi:

"[...] la intencién expresa de las partes de "vender" y correlativamente "comprar”, "datos operativos",
"informacion financiera confidencial” o "datos de clientes", no supone que las rentas generadas y obtenidas por NOE
pierdan la naturaleza de "canones", pasando a ser tratadas bajo los mandatos de otro precepto del Convenio
hispano- aleman, en concreto como ganancias derivadas de la enajenacién de cualquier otro bien distinto, lo que
implicaria su no tributacién en el Estado de la fuente -Espafa- [...]".

Es de resaltar que la utilizacion del término compraventa para calificar la cesion de datos de clientes
portugueses, recogida en el contrato de 24 de marzo de 2009, no impide per se hablar de canones o regalias, a
efectos del IRNR, teniendo en cuenta que, como se dice en el fallo, es posible admitir, en teoria, que la compraventa
de know how pueda ser un medio més de cesion del uso de los datos, con tal de que la trasmision tenga caracter
permanente, y no temporal, como excepcién a la regla de la cesién temporal que suele tener lugar, sin que haya
precepto que la impida, y teniendo en cuenta que lo que se transmite es la titularidad de un derecho de forma
definitiva.

En este sentido, cuando el art. 12 del Convenio hispano-aleman habla de concesién del uso, no impide que
se pueda hacer de forma definitiva, basandose la doctrina tributarista -a la que alude la sentencia impugnada- en
los criterios seguidos por la doctrina mercantil, con inspiracién en el principio de autonomia de la voluntad y en la
practica de otros Estados, siendo este criterio el acogido en los Real Decretos de transferencia de tecnologia, como
el 2343/1973 y el 1750/1987, con el efecto de que el transmitente pierde el poder de disposicion sobre la informacion
no revelada al publico, como el caso de autos, pues la informacién es imprescindible para que el establecimiento
permanente en Portugal pueda iniciar su actividad como distribuidor de NINTENDO en Portugal.

13) En efecto, la doctrina mas autorizada (segun el escrito de oposicidn), que no se aleja de la jurisprudencia
- SSTS 19, 25y 26 de febrero, o 7 de abril de 2000 (recurso de casacion n° 4649/1995) y 19 de diciembre de 2002
(recurso de casacion n°® 954/2007), entre otras, rechaza la validez a efectos fiscales de una transmisién "plena”, en
un sentido de contrato traslativo del dominio, de tales derechos o conocimientos: no cabe la transmision de la
propiedad "cuando no se puede garantizar la posesion legal y pacifica de la cosa vendida" (como aqui ocurre, con
datos o férmulas secretos, valiosos en el entorno confidencial de una determinada actividad empresarial). Y no
habiendo transmisién, no hay una ganancia patrimonial, sino un canon, a tenor de la indole de lo cedido.

14) A ello se une la imposibilidad de que los bienes incorporales, que pueden ser objeto de compraventa,
se transfieran dominicalmente -a efectos de la traditio, dentro de la teoria del titulo y el modo-, desde la perspectiva
del articulo 1464 del Codigo Civil, ya que no cabe una entrega fisica. Es entonces necesario que los referidos bienes,
0 estén incorporados o representados por un titulo que legitime el derecho de su titular, un derecho incorporado
literalmente a un titulo, lo que no es el caso -titulos valores-; o bien que se obre segun lo dispuesto en el articulo
1462, parrafo segundo, del mismo Codigo, que requiere el otorgamiento de escritura publica a efectos de materializar
el modo instrumental de adquirir.

Pero en todo caso, en la compraventa, sea de bienes corporales o incorporales, es de esencia que el
vendedor pierda por completo la titularidad de la cosa o derecho vendido -fuera de los casos de constitucion de
derechos sobre la cosa o de establecimiento de condominio- en favor del vendedor, efecto juridico de dificil
apreciacion, practicamente imposible, en la transferencia de datos en soportes virtuales, a salvo situaciones, ajenas
a las que nos ocupa, en que conste explicitamente la oportuna salvedad, lo que, de ser asi, dificultaria notablemente
la calificacion como compraventa del negocio celebrado.

Cuarto.

Referencia a la jurisprudencia de la Sala en asuntos semejantes, sobre la calificacién como canones.
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Siempre teniendo en cuenta las particularidades del caso concreto, es de importancia aludir a nuestra
sentencia de 7 de abril de 2000, recaida en el recurso de casacion n° 4649/1995, donde puede leerse:

"CUARTO: (...) B) No se esta, pues, ante la presencia -como pretende la parte recurrente- de un contrato
de compraventa de "know-how" en su aspecto material e inmaterial, pues:

a.- Su objeto, lo definido genéricamente, en tal contrato, como "transferencia de tecnologia de componentes™”
de un modelo de automdvil (los conocimientos, informacion y "know-how" relativos al mismo -secretos y no
patentados-), no es susceptible, por mor de su propia esencia y naturaleza, de integrar el objeto de un contrato
traslativo del derecho de propiedad, ya que la posesion de un conjunto de conocimientos secretos que no esta
amparado por una patente no confiere a su titular proteccion legal alguna frente a terceros que llegasen, a su vez,
a poseerlo, por los mas variados procedimientos, y lo utilizasen en su propio beneficio, y no puede, asi, cumplirse
una de las obligaciones esenciales "ex lege" propias del contrato de compraventa (y que lo identifican como tal),
como es, a tenor del articulo 1474 del Cédigo Civil, el garantizar al adquirente o comprador la "posesion legal y
pacifica de la cosa vendida".

Por otra parte, lo expuesto no resulta enervado por la manifestacion de la recurrente relativa a que el propio
Cédigo Civil, en su articulo 1464 , admite la posibilidad de que los bienes incorporales puedan ser objeto de
compraventa, pues, aunque tal manifestacién es cierta, mas cierto es que, para que dicha posibilidad tenga lugar,
es completamente necesario que los referidos bienes estén incorporados o representados por un titulo que legitime
el derecho de su titular; y, en el caso de autos, es obvio que, no producida tal incorporacion, al tratarse de
conocimientos secretos y no patentados, el titular carece de derecho alguno transmisible dominicalmente desde el
punto de vista legal.

A mayor abundamiento...aun cuando la parte recurrente aduce que se esta ante la presencia de una venta
de cosa presente (el "know-how" inicial ya completado) y de una venta de cosa futura (el "know-how" todavia no
actualizado), lo que en realidad se dice en el contrato es que GMC continuard ocupandose del disefio y desarrollo
de los componentes del automavil para dotar a los mismos de las modificaciones que puedan ser necesarias para
cumplir los requisitos legales futuros y/o las preferencias de los consumidores, y tal clausula implica, por tanto, que
no ha habido una transmision de la integra propiedad de los planos, disefios, especificaciones, documentacion y
conocimientos integrantes del "know-how" -ni siquiera- inicial, como seria lo propio y lo légico en caso de tratarse
de un contrato de compraventa, sino que el licenciante o cedente del uso se ha reservado la posibilidad de seguir
perfeccionando y completando esos elementos materiales e inmateriales conformantes del "know-how" (y, aunque
esas nuevas y adicionales mejoras puedan ser cedidas después, a medida que se vayan obteniendo, a GME, parece
evidente que GMC ha podido continuar disponiendo -en contra de lo que seria esencial en una compraventa- de la
titularidad de los distintos elementos conformantes del "know-how" que se dice fue el objeto inicial de la venta aqui
cuestionada).

b.- Como "precio de contrato" se fija el "valor de mercado" que tengan los conocimientos que se transmiten
0 ceden, pero dicho sistema sélo lo admite el Cdodigo Civil, en caso de compraventa, respecto de las cosas
consumibles (pues, efectivamente, su articulo 1448 establece que "también se tendra por cierto el precio en la venta
de valores, granos, liquidos y demas cosas fungibles cuando se sefale el que la cosa vendida tuviera en
determinado dia, bolsa o mercado... "), y evidente es, en el caso que nos ocupa, no solo que el conjunto de
conocimientos que integran el "know-how" no es, en puridad técnico juridica, una cosa fungible, e, incluso, aun
admitiendo que lo sea, seria necesario, en todo caso, que existiera un "mercado” o un médulo comparativo o de
contraste del mismo bien que se cede o transmite, y tal circunstancia, en el supuesto que se analiza, no se produce,
porgue el "know-how" proporciona una informacion y unos conocimientos que son secretos y este hecho impide la
existencia del citado "mercado" o médulo comparativo de contraste.

No hay, pues, en este caso, un precio cierto y determinado (y, por lo tanto, no hay tampoco compraventa).

QUINTO: En consecuencia, hemos de llegar a la misma conclusién sentada en las resoluciones del TEAP
y del TEAC y de la sentencia de instancia (con la modulacion que hemos venido efectuando de los fundamentos
juridicos de las mismas), y afirmar que la contraprestacion de la cesion y transmisién objeto del contrato celebrado
entre las partes constituye, no un incremento de patrimonio, calificable de "adquisicion de un elemento del
inmovilizado", contabilizable en el activo del balance, y sujeto, por tanto, en el pais de residencia de la recurrente al
Impuesto que sea el pertinentemente aplicable, sino una renta o un rendimiento susceptible de ser gravado, en
Espafia, a cargo de dicha citada entidad -GMC-, con el Impuesto de Sociedades (tipo de gravamen del 20% -extremo
no cuestionado por la obligada tributaria-), en cumplimiento de lo dispuesto, para supuestos como el de autos, en
los articulos 4 b ) y 7 b) de laLey 61/1978 ,19 b ), 113 y 333 del Real Decreto 2631/1982 , 17 de la Ley 5/1983 , 30
de la Ley 44/1983 y 45 de la Ley 21/1986, de 23 de diciembre ".

Por su parte, la sentencia de 19 de diciembre de 2002, pronunciada en el recurso de casacion n® 954/1997,
con cita de la de 16 de julio de 1998, antes citada y reproducida en lo esencial, sefiala que:
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"CUARTO: (...) "Sostiene la entidad recurrente que la sentencia ha desconocido y, por tanto, incumplido el
art. 12 del Convenio Hispano-aleméan de 5 de diciembre de 1966 (RCL 1968, 686) para evitar la doble imposicion y
prevenir la evasion fiscal".

"Dicho precepto establece que 1.- Los "canones" procedentes de un Estado Contratante pagados a un
residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposicién en este Ultimo Estado. 2.- Sin embargo, estos
"canones" pueden someterse a imposicion en el Estado Contratante del que procedan y de acuerdo con la legislacién
de este Estado, pero el impuesto asi exigido no puede exceder del 5% del importe bruto de los "canones". 3.- El
término "canones”, empleado en este articulo, comprende las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso de
derechos de autor sobre obras literarias, artisticas o cientificas, incluidas las peliculas cinematograficas, de patentes,
marcas de fabrica o de comercio, dibujos 0 modelos, planos, férmulas o procedimientos secretos, asi como por el
uso o la concesion de uso de equipos industriales, comerciales o cientificos, y las cantidades pagadas por
informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales, o cientificas . 4.- Las disposiciones del parrafo 1 no
se aplican si el beneficiario de los "canones", residente de un Estado Contratante, tiene en el otro Estado
Contratante, del cual proceden los "canones"”, un establecimiento permanente con el cual el derecho de propiedad
por el que se pagan los "canones" esta vinculado efectivamente; en este caso, se aplican las disposiciones del
articulo 7.y, 5.- Los "canones" se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el deudor es el propio
Estado, una de sus divisiones politicas, una de sus autoridades locales o un residente del mismo; sin embargo,
cuando el deudor de los "canones", sea o no residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante
un establecimiento permanente en relacién con el cual se haya contraido la obligacion de pagar los "canones" y este
establecimiento soporte el pago de los mismos, los "canones" se consideraran procedentes del Estado Contratante
donde esté el establecimiento permanente”.

"El articulo, como fielmente respeta el articulo 7, ya citado, de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, no
sujeta al impuesto los supuestos de transferencia de la propiedad y ha sido interpretado recientemente por la
jurisprudencia de esta Sala en el sentido que ahora también se propugna”.

"En efecto, la sentencia de 16-7-1998, dictada en el recurso de apelacién nim. 4416/1992, acept6 el criterio
de la sentencia apelada, cuyos fundamentos cita expresamente, relativos a que, conforme al articulo 12 del
Convenio citado, las cantidades pagadas por informaciones relativas a experiencias industriales tienen la
consideracion de "canon" y afirma paladinamente que "si ademas, se tienen en cuenta los preceptos del Impuesto
sobre Sociedades, modalidad de no residentes, vigente en Espafia en el momento del devengo de autos,
reguladores del elemento objetivo del hecho imponible y del sujeto pasivo u obligado tributario, hemos de dejar
sentado que son tributables los rendimientos obtenidos en territorio espafiol en concepto de contraprestaciones por
toda clase de servicios, asistencia técnica, préstamos o cualquiera otra prestacion de trabajo o capital realizada o
utilizada en territorio espafiol™.

Segun sostiene el Abogado del Estado en su escrito de oposicién:

"[...] Por las razones expuestas, no se estd, cualesquiera sean sus expresiones literales, ante un contrato
de compraventa, sino de un contrato atipico y complejo, susceptible de ser calificado, incluso, de negocio indirecto
que, con ropaje formal de venta de patentes, modelos, elementos tecnoldgicos, documentacién e informacion técnica
o know-how afectantes al vehiculo anteriormente mencionado, encubre la realidad de una operacién mixta de cesion
o transmision, no en propiedad, de tales componentes a cambio del pago de unas cantidades que no pueden ser
calificadas mas que como rendimiento, renta o canon a gravar a cargo de la entidad cedente dentro de los limites
del Convenio de Doble Imposicién aqui considerado”.

lo que se dice en la STS de 7 de abril de 2000 (casacion n° 4649/1995 )...- a proposito de las previsiones
del Cddigo Civil (1464, 1474 y concordantes, sobre la compraventa de bienes incorporales, dada la semejanza de
este caso con el alli resuelto:

"CUARTO: (...)

B) No se esta, pues, ante la presencia -como pretende la parte recurrente- de un contrato de compraventa
de "know-how" en su aspecto material e inmaterial, pues:

a.- Su objeto, lo definido genéricamente, en tal contrato, como "transferencia de tecnologia de
componentes" de un modelo de automdévil (los conocimientos, informacion y "know-how" relativos al mismo -
secretos y no patentados-), no es susceptible, por mor de su propia esencia y naturaleza, de integrar el objeto de
un contrato traslativo del derecho de propiedad, ya que la posesion de un conjunto de conocimientos secretos que
no esta amparado por una patente no confiere a su titular proteccién legal alguna frente a terceros que llegasen, a
su vez, a poseerlo, por los mas variados procedimientos, y lo utilizasen en su propio beneficio, y no puede, asi,
cumplirse una de las obligaciones esenciales "ex lege" propias del contrato de compraventa (y que lo identifican
como tal), como es, a tenor del articulo 1474 del Cédigo Civil , el garantizar al adquirente o comprador la "posesion
legal y pacifica de la cosa vendida" (accion de saneamiento por eviccion).

Por otra parte, lo expuesto no resulta enervado por la manifestacion de la recurrente relativa a que el propio
Cédigo Civil, en su articulo 1464 , admite la posibilidad de que los bienes incorporales puedan ser objeto de
compraventa, pues, aunque tal manifestacion es cierta, mas cierto es que, para que dicha posibilidad tenga lugar,
es completamente necesario que los referidos bienes estén incorporados o representados por un titulo que legitime
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el derecho de su titular; y, en el caso de autos, es obvio que, no producida tal incorporacion, al tratarse de
conocimientos secretos y no patentados, el titular carece de derecho alguno transmisible dominicalmente desde el
punto de vista legal [...]".

Quinto.

Jurisprudencia que se establece.

Sobre la base de cuanto se ha razonado, y partiendo de la evidencia procesal de que, en el examen del
contrato de transmision de datos de clientes y datos operativos y de la interpretacion de sus clausulas a los efectos
fiscales, la Sala de instancia es soberana, sin que sea posible en el recurso de casacion poner en tela de juicio esa
valoracion o reexaminar la prueba o contradecir la calificacion que, de modo inmediato y en conjunto con la
valoracion de las restantes pruebas, haya alcanzado la sentencia en el proceso plenario de instancia, por lo que
cabe establecer la siguiente doctrina:

1) Los pagos efectuados por una entidad residente a una entidad no residente como consecuencia de la
cesion de datos de clientes y datos operativos, en los términos del contrato aqui analizado, son rendimientos de
capital mobiliario, en concepto de canones o regalias, tal como son definidos en el articulo 12.3 del Convenio de
Doble Imposicién hispano-aleman de 1966, aplicable al caso, de suerte que los pagados a un residente del otro
Estado Contratante pueden someterse a imposicién en este Ultimo Estado -que es Espafia- y, en concreto, dentro
de las "cantidades pagadas por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o cientificas".

2) Por ende, tales pagos no pueden constituir, conforme a nuestra jurisprudencia consolidada, el precio de
una pretendida compraventa de bienes incorporales, pese a su denominacidn de tal, en la medida en que no consta
qgue la transmision del dominio sea definitiva; ni que la denominada vendedora haya perdido todo poder de
disposicion o uso sobre la informacién transferida; y tampoco que el vendedor haya garantizado el saneamiento por
eviccion al comprador o lo haya excluido expresamente en el contrato.

3) Tales pagos, conforme a su consideracion como canones, estan sujetos al Impuesto sobre la Renta de
No Residentes, aprobado por Real Decreto-Legislativo 5/2004, de 5 de marzo -IRNR- y a su sistema de retenciones,
conforme a lo previsto en el articulo 13.1.f) 3° de su texto refundido.

Sexto.

Pronunciamiento sobre costas.
En virtud de lo dispuesto en el articulo 93.4 LICA, al no haber mala fe o temeridad en ninguna de las partes,
no procede declaracién de condena al pago de las costas causadas en este recurso de casacion.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitucion, esta Sala ha
decidido :

1°) Fijar los criterios interpretativos sentados en el fundamento juridico quinto de esta sentencia.

2°) No ha lugar al recurso de casacién deducido por el procurador Sr. Araque Almendros, en representacion
de NINTENDO IBERICA, S.A., contra la sentencia de 5 de marzo de 2020, de la Seccién Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso n® 670/2016.

3°) No hacer imposicion de las costas procesales del recurso de casacion.

Notifiquese esta resolucion a las partes e insértese en la coleccién legislativa.
Asi se acuerda y firma.
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