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CASACION NRO. 23232 (fecha de publicacién:
29.04.2024): LA CORTE SUPREMA HA
RECONOCIDO LA DEDUCIBILIDAD DEL
GASTO POR REGALIAS VINCULADO A UNA
MARCA INSCRITA CON POSTERIORIDAD AL
INICIO DE SU USO

Mediante una fiscalizacion la SUNAT repar¢ los
Gastos de gestion y cesion de licencias, marcas y
patentes del afio 2017. Asi que el contribuyente
reclamo, pero dicho recurso fue declarado
infundado.

Por tal motivo, el contribuyente apel6 ante el TF
dicho pronunciamiento y este fue revocado por
la mencionada instancia otorgandole la razén

al contribuyente. EI TF sefiald que los pagos de
regalias efectuados cumplian con ser necesarios
y causales para la obtencion de renta o para el
mantenimiento de la fuente de estay, por ello,
resultaban deducibles.

Ante ello, la SUNAT presentd una DCA alegando
que el TF no justificd normativamente por qué

el contribuyente cumple con gastos necesarios

y causales. Tomando en consideracion que el
contribuyente no demostrd que los gastos hayan
incrementado sus ingresos. Asimismo, sefiald
que el contribuyente usaba las marcas antes que
fueran registradas en el INDECOPI.

En primera instancia, el Juzgado declaro
infundada la DCA sefialando que, aungue la
inscripcion de las marcas en el Registro Multiclase
de Marcas se dio en 2017, el contribuyente ya se
habia hecho reconocido por el uso de estas, por

lo que eran necesarios los gastos a fin de que
terceros no pudieran utilizarlas.

En segunda instancia, la Sala Superior, mediante
una sentencia de vista, confirmao la sentencia

de primera instancia alegando que de la
documentacion presentada por el contribuyente
en la fiscalizacion se infiere que los gastos son
causales. En concordancia, el reparo de la SUNAT
no se cifie a derecho, por lo que la decision del TF
se encuentra arreglada a ley.

En contra de la sentencia de vista, la SUNAT
presento un recurso de casacion, el cual fue
declarado infundado por la CS por los siguientes
motivos:

- Lamarca es esencial para el reconocimiento en
el mercado, por lo que resulta razonable su uso,
encontrandose estrechamente relacionada
con el giro de negocio de la empresa.

- Sibien las marcas fueron usadas
gratuitamente, una vez se subsano, se



Litigios Fiscales
Boletin quincenal | Edicion 43. Mayo 16 de 2024

inscribieron y su situacion legal vario, ya que
se efectud el pago de regalias que deben

cancelarse para poder continuar con su uso por
parte de la empresa. Por ende, se encuentra
acreditada la necesidad del gasto incurrido por
este pago.

Los pagos de regalias efectuados por el
contribuyente cumplian con ser necesarios y
causales para la obtencion de renta o para el
mantenimiento de la fuente de estay, por ello,
resultaban deducibles.

Si el contribuyente no se opuso al registro de los
signos distintivos por los que realizd los pagos,
tal decision atiende a razones exclusivas de la

gestion empresarial, ya que no existe prohibicion
legal que impida considerar como gasto los
pagos de regalias que efectua la empresa por
usar la marca, solo por haberla inscrito con
posterioridad a su uso inicial gratuitamente.
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RTF NRO. 10106-9-2023 (fecha de expedicién:

01.12.2023): EL TF DECLARO QUE NO

BASTA CON TENER EL CALIFICATIVO DE
DISTRIBUIDOR PARA CONSIDERAR AL
PAGO POR SUSCRIPCION DE UN SOFTWARE
COMO UNA REGALIA, SINO QUE TAMBIEN
SE DEBE DEMOSTRAR EL DERECHO A LA
EXPLOTACION ECONOMICA POR PARTE DEL
CONTRIBUYENTE

La SUNAT fiscalizé al contribuyente a fin de
verificar el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias relacionadas con las retenciones del
IR de ND del ejercicio 2016. En ese contexto,

la SUNAT efectud reparos e interpuso multas
al considerar que no se habian realizado las
retenciones establecidas por ley hacia sus
proveedores ND de Canaday EE. UU.

El contribuyente interpuso una reclamacion
contra los valores emitidos; no obstante, la
SUNAT, mediante una RI, declaré infundado dicho
recurso argumentando:

- Los pagos del contribuyente a sus
proveedores ND califican como regalias
que afectan al IR, puesto que se transmitio
al contribuyente el derecho patrimonial de
distribucion de software, sus actualizaciones,
incluyendo otros servicios por periodos
limitado.

- Almomento de realizar las retenciones, el
contribuyente no contaba con el certificado de
residencia de Canada de sus proveedores, ya
que estos fueron expedidos al afio siguiente
de realizadas las retenciones, por lo que no
podia acogerse a la tasa del 15% de regalias
que indica el CDI Perd-Canada. En tal sentido,
correspondia aplicar la tasa del 30% de ND.

- El derecho otorgado al contribuyente le
habilita para distribuir los softwares de
manera limitada temporal y no exclusiva.

Ante ello, el contribuyente presento recurso

de apelacion en contra del mencionado
pronunciamiento. En este contexto, el TF revoco
la Rl de la SUNAT, a la vez que anulo los reparos y
multas alegando lo siguiente:

- De la documentacion presentada por
el contribuyente, no se verifica que las
contraprestaciones pagadas a las ND
correspondan a la retribucion por la cesion
temporal del derecho patrimonial de
distribucion sobre los softwares del ND. Sino
que los pagos retribuyen el pago del precio
por las suscripciones del software.

- Sibien el contribuyente estaba facultado
a distribuir en Peru los productos, ello no
significaba que el ND le hubiera cedido uno
de sus derechos patrimoniales, pues se
aprecia que el contribuyente Unicamente
adquiria los productos para revenderlos a
través de terceras empresas.

- El contribuyente no estaba facultado
a modificar o adaptar el software ni a
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reproducirlo o hacerle copias, pues es el ND
quien otorga los accesos a los clientes finales.

Para establecer que el titular del producto
haya cedido temporalmente uno de sus
derechos no basta con el calificativo de
“Distribuidor” o estar encargado de la
distribucion de los productos.

Por tal motivo, el pago del precio por
las suscripciones es distinto a aquella
contraprestacion gue se abona por la cesion del

derecho patrimonial de distribucion que conlleve

su explotacion econémica, por lo gue No puede

considerarse dichos pagos como regalias.

La cesion en uso de programas de
instrucciones para computadoras (software)
Cuya contraprestacion constituye regalia

es aquella mediante la cual se transfiere
temporalmente la titularidad de todos, alguno
0 algunos de los derechos patrimoniales
sobre el software que conllevan el derecho a
su explotacion econémica.

Constituye regalia de fuente peruana la
contraprestacion abonada por la cesion
temporal que el titular del software hace a favor
de un tercero de la totalidad o parte de sus
derechos patrimoniales, los que permiten a este
ultimo la explotacion econdmica de la obra en el
Peru (reproduccion, difusion, entre otros).

Solo se genera una regalia cuando las
contraprestaciones retribuyen la explotacion de
los derechos patrimoniales sobre el software.
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