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El Oficio N° 046-2019-TSCYST/CS del 03 de octubre de 2019, recibido via correo
electrénico el 14 del mismo mes y afo, mediante el cual la Tercera Sala de
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de
la Republica del Pert, solicitd la Interpretacion Prejudicial del Articulo 139
———Numeral 5) de la Constitucion Politica del Pert; los Articulos 1 Numeral 1y 8
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Proceso 428-1P-2019

El Auto de 16 de julio de 2020, mediante el cual este Tribunal admiti6 a tramite
la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: PUIG S.A.

Demandados: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

ADUANAS Y ADMIN!STRACION
TRIBUTARIA —SUNAT— DE LA REPUBLICA
DEL PERU

TRIBUNAL FISCAL DE LA REPUBLICA DEL
PERU

ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revision de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto
del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido
consiste en determinar si los pagos efectuados por parte de PUIG S.A. a
favor de MATTEL INC en virtud del contrato de licencia suscrito por ambos,
constituyen regalias por la venta de productos y, por tanto, deben ser
declaradas en el valor de aduana de las mercancias.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitd la Interpretacion Prejudicial del Articulo 139
numeral 5) de la Constitucién Politica de Per(; los Articulos 1 Numeral 1y
8 Numeral 1 Literal ¢) del Acuerdo de Valoracién de la OMC y la Opinion
Consultiva N° 4.11 emitida por el Comité Técnico de Valoracion de la
OMC, de los cuales Unicamente se interpretard el Articulo 8 Numeral 1
Literal ¢) del Acuerdo y la Opinién Consultiva N° 4.11" emitida por el
Comité antes mencionados por ser pertinentes.
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Acuerdo Relativo a la Aplicaciéon Del Articulo VII del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994.-

“Articulo 8

1. Para determinar el valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1, se afiadirdn
al precio realmente pagado o por pagar por las mercancias importadas:
(.-

¢) Los canones y derechos de licencia relacionados con las mercancias objeto de valoracion

-

AN\ que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condicidn de venta de
”\
”

3 \\ dichas mercancias, en la medida en que los mencionados cénones y derechos no estén
| Incluidos en el precio realmente pagado o por pagar;
i)"
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Proceso 428-1P-2019

No procede la interpretacion del Articulo 139 Numeral 5 de la Constitucion
Politica de la Republica del Perl debido a que este Tribunal lleva a cabo
Gnicamente la interpretacion de las normas que forman parte del
ordenamiento juridico de la Comunidad Andina?. Tampoco procede el
Articulo 1 Literal 1 del Acuerdo de Valoracion de la OMC debido a que no
es materia controvertida la aplicacion del primer método de valoracién
aduanera.

De oficio se llevaré a cabo la Interpretacion Prejudicial del Articulo 26 del
Reglamento Comunitario de la Decision 571 -Valor en Aduana de las

Mercancias Importadas, Resolucion 846 de la Secretaria General de la
Comunidad Andina, con el fin de tratar el tema referente a las regalias.

TEMA OBJETO DE INTERPRETACION

Del pago de regalias por importacién de productos.

o

S -~

"OPINION CONSULTIVA 4.11

CA‘NONES Y DERECHOS DE LICENCIA
SEGUN EL ARTICULO 8.1 ¢) DEL ACUERDO

1. El fabricante de prendas de vestir para deporte M y el importador | estan ambos vinculados a la
casa matriz C, la cual posee los derechos de una marca de la que estan provistas las prendas
de veslir para deporte. El contrato de venta concertado entre M e | no estipula el pago de un
canon. Sin embarge, I, en virtud de un acuerdo celebrado por separado con C, esta obligado a
pagar un canon a C para obtener el derecho de utilizar la marca de la que estan provistas las
prendas de vestir para deporte que compra a M. ;Constituye el pago del canon una condicién
de la venta para la importacion de las prendas de vestir para deporie y esta relacionado con las
mercancias objeto de valoracion?

2. El Comité Técnico de Valoracién en Aduana expreso la opinién siguiente:

En el contrato de venta pactado entre M e |, relativo a las mercancias cbjeto de una marca, no
consta condicién alguna que estipula el pago de un canon. Sin embargo, el pago de que se lrata
constituye una condicion de la venta, va que | tiene la obligacién de pagar el canon a la sociedad
matriz a consecuencia de la compra de las mercancias. | no tiene derecho a utilizar la marca sin
pagar el canon. El que no exista un contrato escrito con la sociedad malriz no desliga a I de la
obligacién de efectuar un pago conforme lo exige la scciedad matriz. Por las razenes anles
expuestas, los pagos por el derecho de ulilizar la marca estan relacionados con las mercancias
objeto de valoracion, y el importe de los pagos debera afadirse al precio realmente pagado o por
pagar.”

Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. —
“Articulo 1.- El ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, comprende:
a) El Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales;

b) El presente Tratado y sus Protocolos Medificatorios;

¢) Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comision de la
Comunidad Andina;

o O
’\‘\ p\- - J¢, ), Las Resoluciones ds la Secretaria General de la Comunidad Andina; y
7R (P Los Convenios de Complementacion Industrial y olros que adopten los Paises Miembros entre
Q 6 i / en el marco del proceso de la integracion subregional andina.”
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Proceso 428-1P-2018

E. ANALISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACION
1. Del pago de regalias por importacion de productos

1.1. En el proceso interno, la materia controvertida versa sobre si se debid o no
agregar al valor de los productos terminados importados al concepto de
regalias, por lo cual corresponde desarrollar el presente tema.

1.2. Las regalias por la explotacién de derechos de propiedad intelectual,
también llamados canones o derechos de licencia, se encuentran regulados
en el Literal ¢) del Numeral 1 del Articulo 8 del Acuerdo sobre Valoracién
de la OMC, asi como en el Numeral 2 del Articulo 26 del Reglamento
Comunitario de la Decisién 571.

1.3. Las regalias, canones o derechos de licencia, de manera general, tienen
relacion con los pagos por los derechos de propiedad intelectual que se
deben efectuar para realizar transacciones con los productos identificados
o fabricados sobre la base de dichos derechos?.

1.4. Segun el Comentario 25.1 de Comité Técnico de Valoracién de la
Organizacion Mundial de Aduanas (OMA), “as circunstancias mas
frecuentes en las que es posible considerar que un canon o derecho de
licencia esta relacionacdo con las mercancias objeto de valoracion se dan
cuando las mercancias impartadas incorporan la propiedad intelectual y/o
se fabrican utilizando la propiedad intelectual incluida en la licencia. Por
gjemplo, el hecho de que las mercancias importadas incorporen la marca
comercial porla gue se paga el canon, indica que el canon esta relacionado
con dichas mercancias”.*

1.5. Sobre el particular, Literal c) del Numeral 1 del Articulo 8 del Acuerdo sobre
valoracién de la OMC, establece:

“Articulo 8.-

1. Para determinar el valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en

el articulo 1, se afiadiran al precio realmente pagado o por pagar por las

mercancias importadas:

fi)

¢) los canones y derechos _de licencia relacionados con las mercancias
objeto de valoracion que el comprador tenga que pagar directa o
indirectamente como condicion de venta de dichas mercancias, en la
medida en que los mencionados cénones y derechos no estén incluidos
en el precio realmente pagado o por pagar;

3 Los mencionados derechos se encuentran regulados en la normativa comunitaria sobre la materia.

/—___

= —
//"'{D K ‘;‘\Numeral 6 del Comentario 25.1. del Comité Técnico de Valoracion de la Organizacion Mundial de
/. S anas (OMA).
/o \)b“ ,BI\':\
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Proceso 428-1P-2019

(...)

(Enfasis agregado).
1.6. En consecuancia, los canones vy derechos de licencia relacionados con las
rnercancias objeto de valoracion que el comprador tenga que pagar, directa
o indirectamente como condiciéon de venta de dichas mercancias, seran
anadidas al precio realmente pagado o por pagar. Por el contrario, los
derechos de reproduccion de dichas mercancias en el pais de importacion
no seran adicionados al precio realmente pagado o por pagar.

De lo anterior, surge la siguiente pregunta: ;bajo qué parametros se
incluyen dichos derechos en la valoracion aduanera?

El Articulo 26 del Reglamento Comunitario de la Decision 571 estabiece
ciertas condiciones sobre lo plasmado en el Literal ¢) del Numeral 1 del
Articulo 8 del Acuerdo sobre valoracidon de la OMC, a saber:

1.8.1. Quue estén relacionados con la mercancia que se valora. Para
cumplir con este requisito, la mercancia que se valora debe tener
una relacion necesaria con el pago de la regalia. Una circunstancia
que permite pensar en la existencia de dicha relacion, es si la
mercancia importada fue fabricada, se identifica o tiene soporte en
derechos de propiedad intelectual’. Sin embargo, para establecer
clararnente la conexidon, se deberan analizar las plataformas
contractualas implicadas (contratos de compraventa, de licencia o
de suministro), asi como las condiciones econdmicas de los sujetos
involucrados  (fabricante, vendedor, comprador, importador,
licenciante, licenciatario, etc.).

1.8.2. Que constituyan una condicion de venta de dicha mercancia.

Esto quiere decir que el pago de canones o derechos de licencia

actle como un elemento necesario para concretar la venta del

producto relacionado con los derechos de propiedad intelectual.

Un factor clave que permite determinar si se debe pagar el canon o
derecho de licencia como condicion de venta de las mercancias
importadas consiste en determinar si el comprador no podria
comprar las mercancias importadas sin pagar dicho canon o derecho
de licencia directa o indirectamente.®

5 Ibidem.
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Mumeral 7 del Comentario 25.1. del Comité Técnico de Valoracion de la Organizacion Mundial de
Aduanas (OMA).
—  VER 7
L shtp/hwwny sunat.aob.pellegisiacion/aduaneralvaloracionadualinstrumentos Acuerdo/Comentarios/2
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Proceso 428-IP-2019

Es muy importante tener en cuenta que la condicién de venta solo
puede darse en la medida en la que quien la imponga sea el
vendedor o una persona vinculada al mismo. Este factor es relevante
al analizar casos en donde el comprador paga un canon 0 un
derecho de licencia a un tercero.”

Para determinar si existe vinculacion, es vital tener en cuenta la
naturaleza, la situacion econémica y el esquema corporativo de las
empresas involucradas. Ademas, es muy importante revisar los
esquemas contractuales utilizados por los sujetos vinculados
(compraventa, licencia, suministro).

Por cierto, la obligacion del pago puede no estar expresamente
establecida en el contrato, sino desprendsrse de las circunstancias
facticas que rodean el negocio. El reglamento comunitario preve
dicha situacion cuando afirma en el Numeral 2 del Articulo 26 lo
siguiente:

i)

A tales efectos sa considerard que la condicion de venta no
necesariamente debe estar prevista de manera expresa en un
contrato, sino que ésta pueda probarse con los elementos de hecho
de las operaciones comerciales.

(...)"

1.9. Las Opiniones Consultivas no instauran parametros generales de
aplicacion, sino hacen un analisis casuistico del asunto. Un ejemplo de eso
es la Opinién Consultiva 4.11, mediante la cual, ante un determinado
supuesto de hecho, el Comité Técnico de Valoracion Aduanera de la OMC
determind que el pago de las licencias constituye una condicién de ventad.

1.10. Es importante aclarar que la Opinién Consultiva mencionada es un analisis
muy particular en relacion con el supuesto de hecno alli planteado, donde
intervenian un fabricante, un importador y una casa matriz.

1.11. En consacuencia, se debera determinar si las condiciones facticas que
contextualizan la importacidon de los productos objeto de valoracion
aduanera, hacen evidente que el pago de las licencias constituye una
condicion de venta.®

Numeral 2 del Articulo 28 de la Rasolucion 846 de la Secretaria General de la Comunidad Andina.

Existen otras opiniones consultivas en relacion con las regalias: 4.1, 4.2. 4.9, 415, entre otras. Como
tienen que ver con casos particularas, su aplicacién esta supeditada a que el caso bajo estudio
encaje en el mismo patron factico. Esto debe ser evaluado por el juez consultante.

=2 Losnumerales 9y 10 Comentario 25.1. del Comité Técnico de Valoracion de la Organizacion Mundial
) ".‘f‘+\" [) £ “de Aduanas (OMA), establecen las siguientes circunstancias que se pueden tener en cuenta para
/j'/"k_‘;r"- ¢ dstaminar la condicion de venta:
/ AL

V) TN
d;—’ ¥ 9. \\&! Comité Técnico opina gue la cuestién de saber si al comprador le resulta imposible adquirir
[ «~ \las mercancias importadas sin pagar el canon o derecho de licencia, depende del examen de

{ | == .
5 A R = P
|| SECRETARIA P |
\7\\ (g T f
.\‘\_. O >/

)

N




Proceso 428-1P-2019

1.11.1. Que se basen en datos objetivos y cuantificables. Los derechos
deben ser claramente determinables.

1.11.2. Que no estén incluidos en el precio realmente pagado o por
pagar. Si ya estan incluidos no se pueden incorporar por segunda
vez.

1.12. Debe diferenciarse entre la importacién de insumos y la importacion de
productos finales, tratandose de la importacién de insumos hay supuestos
en los cuales estos vienen con derechos de propiedad intelectual o sin
derechos de propiedad intelectual. Cuando vienen sin derechos de
propiedad intelectual no hay para razén a pagar regalias, aunque después
el producto final esté asociado con un derecho de propiedad intelectual.

1.13. Dicho en otras palabras, para determinar el precio del insumo solo es
relevante verificar si el insumo como tal incorpora o no derechos de
propiedad intelectual, sin vincularlo a los derechos de propiedad intelectual
del producto final.’

1.14. Por lo tanto, corresponde determinar si en base a los parametros descritos,
se debe incluir o no el concepto de regalias a los productos terminados.

En los términos expuestos, el Tribuna! de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la Sala
consultante al resolver el proceso interno M° 9282-2016, la que debera adoptarla
al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo
35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

todos los elementos de hecho relacionados con la venta e importacion de las mercancias,
incluyendo la relacién existente enire el acuerdo de licencia y el contrato de venta y otra
informacidn perinente. A continuacion, se exponen factores que se pueden tener en cuenta
para determinar si el pago de un canon o de un derecho de licencia constituye una condicién

de venta:

1. Se hace una referencia al canon o derecho de licencia en el contrato de venta o
documentos conexos

2. Se hace una referencia a la venta de las mercancias en el acuerdo de licencia

3. De acuerdo con las condiciones del contrato de venta o del acuerdo de canon o de

licencia, el contrato de venta se puede rescindir en caso de violacion del acuerdo de
licencia porque el comprador no efectda el pago del canon al licenciante. Este hecho
indica que existe una relacion entre el pago del canon o del derecho de licencia y la
venta de las mercancias objato de valoracion

4. En el acuerdo de canon o de licencia existe una clausula en la que se establece qus,
si no se efectua el pago del canon o derecho de licencia, el fabricante no estd
auterizado a fabricar para el importador ni a venderle a éste las mercancias que
incorporan la propiedad intelectual del licenciante

:5/?*-‘-\ 5. El acuerdo de canon o de licencia contiene clausulas que autorizan al licenciants a
,,///ép\\r E SN gestionar la produccién o la venta entre el fabricante y el imporiador (venta para la
/ : & i e 5 : ; S
/ Q,\} \S\x exportacion al pais de importacion) que van mas allé del control de calidad
Y bag
f';/ {}? 10.0) \Cada caso dabera examinarse individualmente, teniendo en cuenta las circunstancias que le
[ b ean propias”.
SECRETARIA I’E
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Proceso 428-1P-2019

El suscrito Secrstario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
gjercicio de la competencia prevista en el Literal ¢) del Articulo 19 del Estatuto
del Tribunal y en el Literal f) del Articulo Primero de la Resolucidon 05/2020 de 10
de abril de 2020, certifica que la presente Interpretacion Prejudicial fue aprobada
con el voto de los Magistrados Hernan Rodrigo Romero Zambrano, Luis Rafael
Vergara Quintero, Hugo R. Gdémez Apac y Gustavo Garcia Brito en la sesién
judicial de fecha 07 de octubre de 2020, conforme consta en el Acta 18-J-TJCA-

2020.
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Luis Felipe Aguijar Feijod
SECRETAF%EO

Notifiquese a la Sala consultante y rernitasesi‘copia de la presente Interpretacion
Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacién

en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

| PROCESO 428-1P-2019 |




