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FECHA : Lima, 19 de marzo de 2021
VISTA la apelacion interpuesta por con RUC N° contra la
Resolucion de Intendencia N° de 27 de octubre de 2020, emitida por la Intendencia de

Principales Contribuyentes Nacionales de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion
Tributaria - SUNAT, que declaré infundada la reclamacién formulada contra la Resolucion de Determinacién
N° girada por el Impuesto a la Renta del ejercicio 2017.

CONSIDERANDO:

Que la recurrente sostiene que durante el procedimiento de fiscalizacion la Administracion vulnerd el debido
procedimiento toda vez que no valoré de forma conjunta y adecuada los medios probatorios presentados,
y agrega que siendo la materia de discusion en el presente caso la causalidad y fehaciencia de las
operaciones observadas, correspondia que la Administracion revisara de forma conjunta y adecuada la
totalidad de los medios probatorios presentados, como los asientos contables, contratos de licencia,
certificados de registro ante INDECOPI, informe de valorizacién de marcas y productos en los que se
evidencia, entre otros, el uso de las marcas; siendo que si bien durante el procedimiento de fiscalizacion,
la Administracién hizo referencia a la documentacién proporcionada, en el resultado del requerimiento y en
la resolucion de intendencia no se efectudé una interpretaciéon sistematica de dichos medios probatorios,
limitandose a elaborar un listado de los mismos y una revisién independiente de cada prueba. A fin de
sustentar su posicion invoca la Ley del Procedimiento Administrativo General, y las Resoluciones del
Tribunal Fiscal N° 02526-2-2017 y 0106-8-2017.

Que afiade que la Administracion no cumplié con motivar la resoluciéon de intendencia, en la medida que
no sefiald los motivos por los cuales desconocioé los medios probatorios ofrecidos de forma conjunta, y en
la ausencia de argumentos suficientes que sustentan su decisién, por lo que corresponde se declare la
nulidad de la resolucidon apelada. Cita a las sentencias del Tribunal Constitucional recaidas en los
Expedientes N° 04298-2012-AA/TC y 00728-2008-HC/TC.

Que por su parte, la Administracion sostiene que como consecuencia del procedimiento de fiscalizacién
parcial iniciado a la recurrente por el Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 2017, efectué un reparo a
la renta neta imponible del citado tributo y ejercicio, por gastos por regalias por cesidon de marcas cuya
causalidad no fue acreditada, en la consideracién que no existe la necesidad de realizar el pago por dicho
concepto por el uso de las marcas Gandules y Coroz debido a que la recurrente estuvo utilizandolas previa
a su inscripcién en INDECOPI, eran reconocidas en el mercado y en la mente de sus clientes, conforme
con lo sefialado por la recurrente; y agrega que no se acredité que el uso de las mencionadas marcas en
el ejercicio 2017 gener6 de forma particular, un incremento en sus ingresos, ni le permitié obtener beneficios
como ser "reconocida" o tener una "buena imagen que conlleve a que su identidad corporativa sea sélida
y bien establecida", concluyendo que la recurrente no demostré la necesidad de utilizar las marcas cedidas
por terceros en la generacién y/o mantenimiento de la renta gravada conforme con lo establecido en el
primer parrafo del articulo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta.
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Que mediante escrito de alegatos se advierte que la Administracién, mantiene su posicion y afiade que a
la fecha de suscripcion de los mencionados contratos de cesidén de uso de marca, aun se encontraba en
tramite el registro de las marcas Anade que la recurrente al haber
estado utilizando los signos distintivos para identificar sus
productos en el mercado, como nombre comercial, de manera previa a la “solicitud de inscripciéon de los
mismos signos distintivos” como marca ante INDECOPI, ya no tenia la necesidad de efectuar el pago de
uso de marca de los signos cuando ya los venian utilizando como
su nombre comercial, derecho exclusivo que nacié con su primer uso en el comercio.

Que al respecto agrega en el caso del nombre comercial, con su uso se adquiere este derecho y proteccion,
por lo cual podra oponerse ante cualquiera — vinculado o no - que busque utilizar este nombre comercial.
Anade que el nombre comercial puede coexistir con su razén social, justamente porque muchas empresas
en el mercado se hacen conocidas a través de su razdn social, esta situacion conlleva a que su razén social
se termine usando como nombre comercial (como en el caso de ), ya que es esta empresa la
que ha trabajado con este signo distintivo, forjandole un buen nombre y reconocimiento en el mercado para
la comercializacién de sus productos y/o servicios, por ello no cabe duda entonces, que cuando las
empresas utilizan su razén social como nombre comercial, por ejemplo, consignandolas en sus facturas o
en su pagina web, pueden valerse de ello para oponerse ante cualquiera que pretenda registrar dicho signo
en la oficina correspondiente.

Que afiade que de la revision de los Resultados de los Requerimientos N°

advierte que el area acotadora consigné y analizé los
argumentos y documentos presentados por la recurrente, sefialando en forma expresa los motivos por los
cuales dejaba de lado los argumentos y/o documentacion presentada o exhibida por el contribuyente; por
tal motivo, carecen de sustento los argumentos expuestos por la recurrente en cuanto a que no se valoraron
adecuadamente los medios probatorios proporcionados.

Que en el caso de autos, la Administracion inicié un procedimiento de fiscalizacion parcial mediante Carta
N° SUNAT y Requerimiento N° de fojas 444 y 446, por Impuesto a la
Renta de los periodos de enero a diciembre de 2017, como resultado del cual efectud el reparo a la renta
neta imponible del Impuesto a la Renta del ejercicio por 2017 por gastos de regalias por cesién de marcas
sin acreditar la causalidad y emitié la Resolucion de Determinacién N° por Impuesto a la
Renta del ejercicio 2017.

Que en ese sentido, es materia de controversia en el caso de autos establecer si el citado valor fue emitido
conforme a ley.

Que del Anexo N° 1.1 a la Resolucion de Determinacion N° de foja 2160, se aprecia que
la Administracion reparé la renta neta imponible del Impuesto a la Renta del ejercicio por 2017 por gastos
de regalia por cesion de marcas sin acreditar la causalidad, por la suma de S/ 1 641 600,00, sustentandose
en los Resultados de los Requerimientos N° consignando como base
legal el primer parrafo y el inciso p) del articulo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta.

Que sobre el particular, el articulo 37 del Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado
por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, prevé que a fin de establecer la renta neta de tercera categoria
se deducira de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, en tanto la
deduccidn no esté expresamente prohibida por dicha ley, asimismo, se consigna en su inciso p) que son
deducibles los pagos por regalias.

Que el primer parrafo del articulo 27 de la citada ley establece que cualquiera sea la denominacién que
acuerden las partes, se considera regalia a toda contraprestacion en efectivo o en especie originada por el
uso o por el privilegio de usar patentes, marcas, disefios 0 modelos, planos, procesos o féormulas secretas
y derechos de autor de trabajos literarios, artisticos o cientificos, asi como toda contraprestacion por la
cesion en uso de los programas de instrucciones para computadoras (software) y por la informacion relativa
a la experiencia industrial, comercial o cientifica.
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Que en cuanto al principio de causalidad, este Tribunal en reiterada jurisprudencia, como la contenida en
las Resoluciones N° 710-2-99, 8634-2-2001 y 01275-2-2004, ha establecido que el principio de causalidad
es la relacion de necesidad que debe establecerse entre los gastos y la generacion de renta o el
mantenimiento de la fuente, nocion que en nuestra legislacion es de caracter amplio pues se permite la
sustraccion de erogaciones que no guardan dicha relacién de manera directa, no obstante ello, el principio
de causalidad debe ser atendido, por lo que para ser determinado deberan aplicarse criterios adicionales
como que los gastos sean normales de acuerdo al giro del negocio o estos mantengan cierta proporcion
con el volumen de las operaciones, entre otros.

Que mediante los puntos N° 4 y 5 al Requerimiento N° de fojas 2095 y 2096 vuelta, se
advierte que la Administracion solicitd a la recurrente sustentar los cargos realizados a las subcuentas
- Gastos de gestiéon de licencia y — Gastos de gestién de marcas y patentes,

detallados en los Anexos N° 3 y 4 al referido requerimiento de fojas 2091 y 2092, mediante comprobantes
de pago, contratos, adendas, expresion contable, medios de pago, estados de cuenta bancarios,
comprobante de pago por el pago de regalias, documentacién sustentatoria de la liquidacién de regalias,
contrato de cesidn de uso de marca y documentos expedidos por INDECOPI que sustenten la acreditacién
del propietario de la marca, documentaciéon que acredite el valor de la marca y/o patente, asi como que
explicara el tiempo de uso de las marcas, la diferencia de las marcas con la empresa de ser el caso y que
proporcionara documentacion que acredite que dichos gastos fueron necesarios para producir y mantener
la fuente generador de renta.

Que en respuesta al mencionado requerimiento la recurrente, mediante el escrito de foja 434, sefialé que
presentaba diversa documentacion.

Que en los puntos N° 4 y 5 al Resultado del Requerimiento N° de fojas 2078 a 2083, se
advierte que la Administracion dio cuenta de lo presentado por la recurrente y sefialé que con relacion a los
gastos vinculados con las marcas ) . que se sustentan en el Contrato de Cesion de uso
de marca suscrito el 3 de abril de 2017, la recurrente no proporcioné la liquidacion de regalias, no sustento
documentariamente el valor de la marca y/o patente, ni explico el tiempo de su uso, el volumen mensual en
la que participaron o se atribuyeron, no exhibié documentacién probatoria de las actividades en ferias
internacionales mediante cartas de invitacion, cartas de presentacion, lugares fechas, entre otros, detalle
de captacién de nuevos y potenciales clientes generados por el uso de las marcas, su desarrollo,
crecimiento y mejoras; asimismo no acreditd la asesoria brindada para la implementacion, promocion y
gestion de la marca, segun se sefala en su clausula 5.1 del contrato, ni acredité con documentacion
fehaciente la utilizaciéon de la marca en los documentos e impresiones comerciales utilizadas con sus
clientes, concluyendo del andlisis conjunto de la documentacién presentada que la recurrente no demostré
ni acreditd documentariamente, la necesidad de utilizar la marca cedida para la generacién y/o
mantenimiento de la renta.

Que posteriormente, mediante el punto 1 del Requerimiento N° de fojas 2067 a 2075,
reiterd lo consignado en los puntos N° 4 y 5 al Resultado del Requerimiento N° y afadié
que respecto de la Cesiéon de Uso de la marca denominada “Coroz”, la recurrente no ha proporcionado
documentaciéon que acredite el uso de la marca como publicidad en ferias internacionales

conforme con la clausula segunda; ni los lugares, techas, tipo
de publicidad, folletos, fotos; y en correlacidon con ellos, detalle de captacion de nuevos y potenciales
clientes (indicando nombre y/o razén social de las empresas). De otro lado de acuerdo con los contratos
por la cesion de uso de marcas, tanto para ' . la recurrente no ha
acreditado la asesoria brindada para la implementacion, promocion y gestion de la marca para los objetivos
empresariales, conforme con la clausula quinta; y adicionalmente, se observa de la informacion consignada
por la recurrente, a efecto de la determinacion del Impuesto a la Renta, de los ejercicios 2002 al 2017, que
la recurrente habia obtenido un incremento en sus ingresos, generado por la propia operatividad de la
empresa y no por el uso de las marcas; por lo que la recurrente no ha proporcionado informacién objetiva
que se evidencie que el uso de las marcas en el 2017 hubiera generado un incremento en sus ingresos.

Que agreg6 que la recurrente no acreditd que el uso de las marcas antes mencionadas le haya permitido
obtener los beneficios de ser reconocida o tener una buena imagen. Asimismo, sefialé que la recurrente no
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demostré que las marcas i sujeto al pago de regalias,
tengan sus propios atributos como valor comercial, reconocimiento en el mercado y que confiera mayor
prestigio de manera independiente, y por lo cual, dichos atributos se vean reflejados en el incremento de la
renta gravada. En ese sentido concluyd que la recurrente no acredité con documentacion objetiva la
necesidad y causalidad de la cesion de uso de marca y que se encuentren relacionadas con la generacién
de renta gravada y/o mantenimiento de la fuente productora de renta por ello no deben formar parte de la
determinacioén del Impuesto a la renta

Que en ese sentido solicitd a la recurrente presente un escrito con sus descargos a las observaciones
formuladas.

Que en respuesta al mencionado requerimiento la recurrente mediante el escrito de fojas 1867 a 1876
sefiald que el concepto de regalias es fijo y no esta relacionado con el volumen de ventas ni con otro
concepto variable, por lo que no presento las liquidaciones de regalias y que proporcionan documentos que
acreditan el uso de las referidas marcas, siendo que para acreditar el valor de aquellas presenta una
valorizacion efectuada por el economista del Colegio de Economistas de Lima, y explicé que la
marca es utilizada desde hace varios afos, y que como todavia no se habia inscrito a nombre de
los creadores de la misma, no pagaba regalias y que solo lo hacen con la inscripcion de la marca (2016),
en funcién al valor que la marca tenia en ese momento; siendo que, a partir del ejercicio 2016, todos sus
productos, web, papeleria, afiches, entre otros, incluyen la marca y que respecto de la marca
Coroz indico que se utiliza en todas las empresas del Grupo que pertenecen a la corporacion familiar —

por lo que su uso es obligatorio.

Que agrega que la marca es reconocida en el mercado nacional e internacional, el nombre y
disefio se encuentra en todos sus documentos y productos, por tanto, resulta necesario para la realizacion
de sus ventas mantener el uso de dicha marca; siendo que la Administracion debe considerar que sus
ventas se han incrementado considerablemente todos los afios. Afiadié que se pagan regalias por el uso
de la marca y no por la asesoria brindada para la implementacion, promocién y gestion de la misma.

Que sostuvo que las marcas son signos que sirven para distinguir productos o
servicios en el mercado, por cuanto el nombre comercial no representa un producto pues solo sirve para
identificar las actividades que desarrolla la empresa en el trafico mercantil y la diferencia del resto de
empresas del mismo o diferente sector; y que la Administracién debe considerar que el concepto marca, se
define como un signo que identifica y diferencia un producto o un servicio, es decir, el producto hace nacer
la marca, la cual se valoriza gracias a este y procede a tener un valor en si mismo que comprende
simbolismo, significado, mensaje, identidad, personalidad, cultura, reputacion, etc., y laimagen se consigue
como resultado de la conducta reconocida.

Que sefal6é que las marcas cumplen con los requisitos previstos en el
Decreto Legislativo N° 1075, para ser consideradas como tales, por cuanto fueron inscritas en el Registro
de Marcas de Productos, esto es, que permiten distinguir productos y servicios en el mercado y cumplen
con la finalidad y/o caracteristicas propias de una marca; por ello, carece de sustento el cuestionamiento
en cuanto a que dichos signos distintivos no constituyen una forma distinta de representar el nombre
comercial o razén social de la empresa, ni representan una identificacién comercial primordial y Unica en el
mercado; ya que la marca es diferente al nombre comercial, por tanto, si las marcas se encuentran
registradas ante INDECOPI es razonable que se paguen regalias por usar las mismas; siendo que en toda
la documentacién presentada como medio probatorio, demostré que el contrato de cesion de uso de las
marcas si se ejecutd, motivo por el cual usé dichas marcas en sus locales, pagina web y encartes, por ello
el gasto cumple plenamente con el principio de causalidad.

Que mediante el punto 1 al Resultado del Requerimiento N° de fojas 2051 a 2064, la
Administracién mantuvo las observaciones detalladas en el punto 1 del Requerimiento N°

y sefialando que la cesion de las marcas no le otorgd beneficios distintos o mayores, ni contribuyé a
diferenciar la calidad y caracteristicas particulares de los servicios que ofrecia en el mercado, por lo que el
pago de regalias no era necesario para la generacién de renta gravada o el mantenimiento de la fuente, y
que la recurrente no acredité de qué manera el contrato firmado por la cesién en uso de la marca de
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servicios determiné un incremento de sus ingresos o un incremento del nivel de contratacién o si sus gastos
disminuyeron como consecuencia de utilizarla, el valor diferencial proporcionado, ni los atributos propios de
la marca.

Que en atencion a ello, concluyé que la recurrente no acreditd documentariamente, la necesidad y
causalidad de los aludidos gastos para la generacién y/o mantenimiento de la renta gravada, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta.

Que mediante el Requerimiento N° de fojas 2047 y 2048, la Administracion solicité a la
recurrente, al amparo del articulo 75 del Cédigo Tributario, que presentara sus descargos respecto del
reparo efectuado mediante el punto 1 al Resultado del Requerimiento N° por regalias cuya

causalidad no fue sustentada por la recurrente.

Que en el punto 1 al Resultado del Requerimiento N° de fojas 2043 a 2045, se aprecia que
la Administracién dio cuenta de lo sefialado por la recurrente en el escrito de fojas 2012 a 2018, y mantuvo
el reparo efectuado en los términos consignados en el punto 1 al Resultado del Requerimiento N°

Que conforme con lo actuado en el procedimiento de fiscalizacion, se advierte que el fundamento de la
Administracion para formular el aludido reparo se sustenta en la consideracién que la recurrente no acredité
la necesidad de los gastos reparados ni su vinculacion con la generacién de rentas, al no demostrar que el
uso de la marca hubiera incrementado sus ingresos'.

Que de la informacion consignada en el Comprobante de Informacién Registrada de la recurrente, de fojas
2169 a 2171, el Resumen Estadistico de Fiscalizacion, de fojas 2134 y 2133, y el Informe de Auditoria, de
fojas 2128 y 2129, la recurrente es una empresa que tiene como actividad econémica principal el cultivo de
uvas, jalapefos, pimientos, aji para conserva, mangos, gandules verdes y secos, asi como su
procesamiento, comercializacion, distribucion y representacion, adicionalmente realiza servicios de
maquila.

Que de acuerdo con lo actuado en el expediente, la recurrente a efecto de desvirtuar el reparo, presento
las Resoluciones N° 21431-2016/DSD-INDECOPI, 019617-2016/DSD-INDECOPI y 011577-2016/DSD-
INDECOPI, de 12 de julio y 28 de octubre de 2016, de fojas 1321, 1322, 1331, 1332, 1336 y 1337, mediante
el cual la Direccion de Signos Distintivos del Registro de la Propiedad Industrial del INDECOPI, inscribié en
el Registro de Marcas de Servicio de la Propiedad Industrial, en favor de

las marcas de productos y/o servicios constituidas por

las denominaciones y los logotipos respectivos (se
reivindica colores), conforme con el modelo consignado en el certificado correspondiente, siendo que en el
caso de la marca de para distinguir la publicidad, gestiéon de negocios

comerciales, administracion, trabajos de oficina; y, seguros, operaciones, operaciones monetarias y
negocios inmobiliarios, de las Clases 35 y 36 de la Clasificacion Internacional; en el caso de la marca

para granos y productos agricolas, hortalizas y forestales, animales vivos, frutas y verduras, hortalizas y
legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta; la publicidad,
gestion de negocios comerciales, administracién, trabajos de oficina; seguros, operaciones, operaciones
monetarias y negocios inmobiliarios; y transporte, embalaje y almacenamiento de mercancias organizacion
de viajes, de las Clases 31, 35, 36 y 39 de la Clasificacion Internacional; quedando bajo el amparo de la ley
por el plazo de diez afios, contado a partir de la fecha de dichas resoluciones.

Que al respecto, de conformidad con los articulos 1 y 2 del Decreto Legislativo N° 107523, que aprueba
Disposiciones Complementarias a la Decisidon N° 486 de la Comisién de la Comunidad Andina que
establece el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, el objeto de la norma es regular aspectos

' Cabe precisar que la Administracion no cuestioné la fehaciencia de la operacién observada ni lo que efectivamente buscaron
las partes con la celebracion del contrato de licencia de uso de marca antes indicado.

2 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de junio de 2008.

3 El mencionado decreto legislativo derogo el Decreto Legislativo N° 823 que aprobo la Ley de Propiedad Industrial.
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complementarios en la mencionada decision, de conformidad con la Constitucion Politica del Peru, y los
acuerdos y tratados internacionales suscritos sobre la materia. Asimismo, se preceptia que podran acceder
a los beneficios del referido decreto legislativo, las personas naturales y juridicas u otras entidades de
derecho publico o privado, estatal o no estatal, con o sin fines de lucro, estén domiciliadas en el pais o0 en
el extranjero y, aplicandose dicha norma a todos los sectores de la actividad econdémica.

Que el articulo 4 del mencionado decreto legislativo, previa a la modificacion dispuesta por el Decreto
Legislativo N° 1309, establecia que la Direccion de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) era competente para conocer y
resolver en primera instancia todo lo relativo a marcas de producto o de servicio, hombres comerciales,
lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certificacién y denominaciones de origen, incluyendo los
procedimientos contenciosos en la via administrativa sobre la materia.

Que el articulo 50 del anotado decreto legislativo, incluido en el Titulo VI referido a disposiciones relativas
al Registro de Marcas, sefala que la solicitud de registro de una marca debera presentarse ante la direccion
competente. Podra incluir productos y servicios comprendidos en una o varias clases de la clasificacion, y
debera comprender los siguientes elementos: a) petitorio; b) la reproduccién de la marca, cuando se trate
de una marca denominativa con grafia, forma o color, o de una marca figurativa, mixta con o sin color; o
una representacion grafica de la marca cuando se trate de una marca tridimensional o una marca no
perceptible por el sentido de la vista; c) los poderes que fuesen necesarios; d) el comprobante de pago de
las tasas establecidas; e) las autorizaciones requeridas a efectos de evitar que el signo solicitado incurra
en una prohibicion de registro; y f) de ser el caso, el certificado de registro en el pais de origen expedido
por la autoridad que lo otorgd, cuando el solicitante deseara prevalecer del derecho previsto en el Articulo
6 quinquies del Convenio de Paris.

Que por su parte, el articulo 134 de la Decision N° 486 de la Comunidad Andina*, que establece el Régimen
Comun sobre Propiedad Industrial, ha dispuesto que constituira marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas los signos susceptibles de
representacion grafica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningun
caso sera obstaculo para su registro. Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) Las
palabras o combinacion de palabras; b) Las imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas,
retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c¢) Los sonidos y los olores; d) Las letras y los nimeros; €) Un
color delimitado por una forma, o una combinacién de colores; f) La forma de los productos, sus envases o
envolturas; g) Cualquier combinacién de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Que de las normas glosadas, se advierte que por definicién una marca permite distinguir productos o
servicios en el mercado y, esta puede constituirse de diferentes signos: palabras o combinacion de
palabras, imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y
escudos, un color delimitado por una forma, o una combinacién de colores o inclusive cualquier combinacién
de los anteriores indicados; siendo que en el Perd, la Direccidon de Signos Distintivos del INDECOPI es
competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a marcas de producto o de servicio,
entre otros, y que en caso la solicitud de registro de una marca cumpla con los requisitos contemplados en
el Decreto Legislativo N° 1075, procedera su inscripcion en el registro correspondiente.

Que en tal sentido y, atendiendo a la informacion contenida en los documentos emitidos por la Direccién
de Signos Distintivos del Registro de la Propiedad Industrial del INDECOPI, sefialados precedentemente,
los signos distintivos que en ellos se describe (el signo compuesto por las denominaciones

y logotipo), se inscribieron en el Registro de Marcas de Producto, por
lo que al constituir una marca, como tal permite distinguir productos en el mercado.

Que ahora bien, conforme se aprecia de los Contratos de Cesiéon de Uso de Marca de 1 y 3 de abril de
2017, de fojas 1324 a 1327 y 1338 a 1342, celebrados entre la recurrente y

estos ultimos se obligaron a ceder en uso a la recurrente
las marcas inscritas a nombre de aquellos, segun lo

4 De la cual el Pert es miembro, la cual ha sido mencionada por el Decreto Legislativo N° 1075.
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dispuesto en las Resoluciones N° 21431-2016/DSD-INDECOPI, 019617-2016/DSD-INDECOPI y 011577-
2016/DSD-INDECOPI, antes mencionadas, con el fin que la recurrente identifique y distinga la imagen de
una empresa agroindustrial del mercado (en el caso de ; asi
como a la corporacién familiar (en el caso de se precis6é que la mencionada corporacién
familiar era propietaria de varias empresas en distintas industrias precisandose en este ultimo que los
cedentes eran integrantes de la corporacion que poseen amplia experiencia y respecto
de los negocios que desarrollan las empresas, del sector agroindustrial; Vinculos Agricolas,
productor de quinua; OLP, empresa

a cambio de una contraprestaciéon mensual ascendente a S/ 128 100,00, en el caso de las
marcas ° y S/ 8 700,00, en cuanto a la marca por un
plazo de 1 afio luego del cual se renovaria automaticamente por periodos de 1 afio, plazo que se computaria
a partir del 1 de mayo de 2017, respectivamente.

Que de lo expuesto, se tiene que la operacion celebrada esta referida a la autorizacion del uso de las
mencionadas marcas inscritas en el Registro de Marcas de Servicio de la Propiedad Industrial, a cambio
de la contraprestacion y por los plazos anteriormente detallados, siendo las prestaciones que definieron la
esencia del referido contrato la autorizacion del derecho de uso y/o disfrute de los signos distintivos antes
indicados y el pago de la contraprestacion respectiva; aspectos que en el caso de autos no han sido
cuestionados por la Administraciéon, fundamentandose el reparo Unicamente en que la recurrente no
acredito la necesidad de los gastos al no demostrar que el uso de la marca haya incrementado sus ingresos.

Que ahora bien, en autos, a fojas 486 a 499, 501, 502 y 1045 a 1303 figuran los comprobantes de pago
emitidos por a favor de
la recurrente en el periodo acotado, por concepto de pago de cesion en uso de las marcas
asi como los documentos “Consultas de pagos masivos” y “Estados
de cuenta” asi como diversos correos electrénicos en los que se evidencia coordinaciones para el pago de
las facturas emitidas por
y los respectivos asientos contables por tales operaciones.

Que asimismo se aprecia de autos que la recurrente utilizo la referida marca, conforme con los papeles
membretados® y sellados, y fotografias de los envases de sus productos, referidos a publicidad vinculada
con el desarrollo de su actividad comercial de fojas 138 a 140, 150, 158, 182, 218, 223, 274, 280, 325 a
327, 334, 418, 421, 433 a 441, 443, 444, 512, 525 a 528, 530, 539, 541, 548, 549, 567 a 570, 578, 589,
602, 603, 757, 758, 1012, 1019, 1029, 1038, 1343 a 1349, 1357, 1358, 1364, 1365, 1366, 1373, 1380, 1381,
1388, 1393 a 1400, 1413 a 1416, 1422 a 1425, 1432, 1433, 1441, 1450, 1458, 1466 a 1467, 1471 a 1473,
1480 a 1483, 1495 a 1497, 1506 a 1508, 1516 a 1519, 1526, 1527, 1531, 1532, 1536, 1537, 1544 a 1546,
1557, 1561, 1568, 1569, 1595 a 1601, 1665 a 1667, 1754, 1763, 1806 a 1815, 1817 a 1820, 1830, 1861 a
1864, en los que aparecen las marcas antes indicadas, cuya autorizacion o cesion de uso fue otorgada a
la recurrente en virtud de los contratos antes mencionados.

Que es pertinente sefialar que conforme se encuentra acreditado en autos, la marca se encontraba
registrada ante la Direccion de Signos Distintivos del Registro de la Propiedad Industrial del INDECOPI, a
nombre de , por lo que,
a partir de dicha inscripcion, resultaba necesario que la recurrente cuente con la autorizacion de tales
personas para utilizar la aludida marca, por tal motivo ambas partes suscribieron los Contratos de Cesién
de Uso antes mencionados, en virtud del cual la recurrente se obligdb a pagar las respectivas regalias
justamente con el fin de poder utilizar las referidas marcas y evitar ser sancionada administrativa o
penalmente, evidenciandose de esa forma la necesidad de tales gastos.

Que lo anterior resulta razonable en el quehacer empresarial de la recurrente y para sus fines u objetivos
de negocio, por cuanto, por definicidn propia las marcas y los signos distintivos contribuyen a crear valor al
diferenciar la calidad y las caracteristicas particulares de los productos y servicios que se ofrecen en el

5 Declaraciones juradas, escritos, correos electronicos, 6rdenes de servicio, facturas electronicas, cartas poder, entre otros.
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mercado®; por consiguiente, se verifica que los gastos observados cumplen con el principio de causalidad
a que se refiere el articulo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, tal como se ha dejado establecido por este
Tribunal en las Resoluciones N° 08731-8-2017, 02962-11-2019 y 03458-8-2019.

Que la Administracion ha argumentado que la recurrente no acredité que el uso de las marcas en mencién
hubieran generado el incremento de sus ingresos en el ejercicio 2017; sin embargo, tal argumento carece
de sustento, pues conforme con el criterio establecido por este Tribunal en las Resoluciones N° 02422-5-
2006 y 04971-1-2006, entre otras, para efectos de la deduccidn de gastos no resulta necesario que estos
efectivamente generen ingresos, sino que sean potencialmente aptos para producirlos, circunstancia que
en este caso no fue desvirtuada por la Administracion.

Que por lo tanto, al encontrarse acreditado en autos la necesidad o la vinculacién de los gastos materia de
evaluacioén con la generacién de ingresos o el mantenimiento de la fuente, corresponde levantar el aludido
reparo, dejar sin efecto la mencionada resolucion de determinacioén y revocar la resolucién apelada en este
extremo.

Que en cuanto al argumento de la Administracion orientado a sefialar que la recurrente ya no tenia la
necesidad de efectuar el pago de uso de marca de los signos B ya
que los venian utilizando como su nombre comercial, por lo que el derecho exclusivo del uso de las mismas
nacioé con su primer uso en el comercio; siendo que la recurrente podia valerse de ello para oponerse ante
cualquiera que pretenda registrar dicho signo en la oficina correspondiente; cabe indicar que atendiendo a
la informacion contenida en los mencionados certificados emitidos por la Direccién de Signos Distintivos
del Registro de la Propiedad Industrial del INDECOPI, los signos distintivos que en ellos se describen,
cumplieron los requisitos contemplados en el referido Decreto Legislativo N° 1075, de manera que quedaron
inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial, de tal manera, que al constituir marcas, como tales
permiten distinguir productos en el mercado y en ese entendido, asimismo, debe sefalarse que
corresponde a la Direccion de Signos Distintivos del Registro de la Propiedad Industrial del INDECOPI,
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por ley, a efecto que una marca logre su inscripcién;
por lo tanto, carecen de sustento los cuestionamientos efectuados por la Administracién a la forma como
fueron cedidas las marcas a la recurrente, asi como lo argumentado en cuanto a que dichos signos
distintivos constituyen formas distintas de representar el nombre comercial o razén social de esta y que la
recurrente debia oponerse ante cualquiera que pretenda registrar dicho signo en la oficina correspondiente’.

Que asimismo cabe indicar que la inscripciéon de las marcas fue aprobada mediante las Resoluciones N°
21431-2016/DSD-INDECOPI, 019617-2016/DSD-INDECOPI y 011577-2016/DSD-INDECOPI, de 12 de
julio y 28 de octubre de 2016, esto es con anterioridad a la suscripcion de los Contratos de Cesién de Uso
de Marca, del 1y 3 de abril de 2017, conforme se advierte a fojas 1324 a 1327 y 1338 a 1342; por lo que
lo sefialado por la Administracion en el sentido que a la fecha de suscripcion de los mencionados contratos,
aun se encontraba en tramite el registro de las marcas carece de
sustento.

Que estando al sentido del fallo no corresponde emitir pronunciamiento sobre los demas alegatos de la
recurrente.

Que finalmente, el informe oral solicitado se realizé con la asistencia de ambas partes, segun la Constancia
de Informe Oral N° EF/TF, de foja 2216.

Con las vocales Flores Talavera, Izaguirre Llampasi y Sanchez Gémez, e interviniendo como ponente la
vocal Flores Talavera.

& GONZALES, Gerardo y MERINO Maria, Antonieta. “Hacia una politica de promocién de marcas y signos distintivos”. En
Propiedad intelectual y comercio en el Peru: impacto y agenda pendiente.
Al respecto véase: https://www.esan.edu.pe/publicaciones/libros/sRoca/Pl/completo/16-Gonzales.pdf. Visto el 3 de febrero
de 2020.

7 En similar sentido se ha pronunciado este Tribunal en la Resolucion N° 08731-8-2017.
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RESUELVE:

N° 02638-4-2021

REVOCAR la Resolucion de Intendencia N° de 27 de octubre de 2020, y DEJAR SIN

EFECTO la Resolucion de Determinacion N°

Registrese, comuniquese y remitase a la SUNAT, para sus efectos.

FLORES TALAVERA IZAGUIRRE LLAMPASI
VOCAL PRESIDENTE VOCAL

Gonzalez Ponce
Secretario Relator (e)
FT/mgp

Nota: Documento firmado digitalmente
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