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Normativa fiscale e diritti di proprieta intellettuale
A cura di Leonardo Reggio® e Andrea Vestita™

1. Introduzione

La crescita esponenziale dell’internazionalizzazione, spinta dalla crescente
globalizzazione, ha incrementato in maniera significativa la ricerca di innovazio-
ne da parte delle imprese e degli operatori economici, piu in generale.

I bilanci delle imprese hanno visto un incremento rilevante, nell’ultimo de-
cennio, della voce «iImmobilizzazioni Immateriali» a evidenza del fatto che, in
un’epoca contraddistinta da innovazione e da una rivoluzione digitale sempre
piu accelerata, tali assets stanno man mano acquisendo una particolare rilevanza
all’interno dei piani strategici e di sviluppo aziendali. Prova ne ¢ il processo di
digitalizzazione, in atto gia da qualche anno, acuito con ’avvento della pande-
mia da Covid-19 che, per specifiche esigenze contingenti, ha consentito di evi-
denziare talune criticita del nostro sistema Paese, soprattutto in alcune specifiche
aree come sanita, logistica e servizi in generale erogati dalle amministrazioni
pubbliche, oggetto di interventi normativi che — in mancanza di tali eventi —
probabilmente sarebbero stati ulteriormente trascurati. In tale contesto, infatti,
si e inserito il cd. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui I’Italia
e stato tra i Paesi promotori, mediante il quale € stato previsto lo stanziamento
di risorse ingenti con I’obiettivo di incentivare e agevolare proprio quel processo
di trasformazione, innovazione e digitalizzazione delle imprese e, anche, della
stessa macchina burocratica delle amministrazioni pubbliche.

In tale quadro, puo osservarsi un sensibile aumento del numero di imprese
aventi come core business I’ideazione, lo sviluppo e lo sfruttamento di beni imma-
teriali ricadenti nella categoria delle cd. Proprieta Intellettuali (che, nel seguito,
per semplicita espositiva andremo a indicare con 1’acronimo PI) proprio in ragione
della crescente esigenza di «restare al passo» con il processo evolutivo in atto.

Posta tale breve premessa, il presente contributo ha 1’obiettivo di fornire,
senza alcuna pretesa di esaustivita e sulle base di talune semplificazioni, un qua-
dro d’insieme sistematico delle PI nell’ordinamento giuridico tributario italia-
no, muovendo dall’individuazione di una potenziale definizione delle medesime
sino a giungere alla qualificazione fiscale dei proventi, nonché del relativo trat-
tamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, che

* Dottore commercialista, CBA Studio Legale e Tributario.
** Dottore commercialista, Syntagma.
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il soggetto titolare ritrae dallo sfruttamento delle stesse. Saranno, infine, forniti
i tratti essenziali del cd. Patent box, quale misura agevolativa «di sistema» a
testimonianza della particolare attenzione del nostro Paese alle politiche fiscali
«attive» destinate all’incentivazione degli investimenti nelle PI.

2. Un tentativo di definizione di proprieta intellettuale ai fini fiscali

L’assenza di una disciplina organica riguardante il trattamento fiscale delle
P1 nel sistema tributario italiano, visto sia nel suo insieme sia all’interno del-
la disciplina dei singoli tributi, non consente agevolmente di inquadrare le Pl
sotto specifici schemi e definizioni che abbiano un’immediata e diretta validita
tributaria. Poste tali difficolta, 1’approccio che tenteremo di adottare nel presente
lavoro sara quello, come detto, di procedere criticamente con 1’inquadramento
tributario e 1’analisi delle PI:

— individuando una qualificazione ai fini fiscali del bene in sé, differenzian-
dola anche in ragione del “tipo” di soggetto, persona fisica e persona giuri-
dica, e del titolo giuridico in virtu del quale é possibile vantarne il diritto
a goderne e disporne;

— anaturale conseguenza del punto precedente, valorizzando e qualificando
fiscalmente sia i proventi di cui il titolare gode, anche in questo caso in
ragione del proprio status giuridico, sia i relativi oneri che sostiene.

Procedendo nell’ordine appena esposto ai fini qualificatori, anche fiscali,
data I’assenza di una disposizione normativa «speciale» in ambito tributario, ¢
necessario rifarsi alle medesime categorie delineate in seno al diritto civile (quale
branca giuridica «di primo grado» rispetto al diritto tributario?), cosicché é pos-
sibile definire con il termine «proprieta intellettuale» quell’insieme di «istituti
che ricomprende al suo interno il diritto dei segni distintivi, la tutela dei brevetti
per invenzione (in tutte le sue articolazioni) e il diritto d’autore»?.

Fornita la definizione, gli aspetti «dinamici» della fiscalita delle PI si collega-
no direttamente ai corrispettivi riconosciuti nell’ambito della circolazione del
diritto di privativa generalmente riconosciuto al titolare, sia esso persona fisica o
giuridica, nelle diverse forme di tutela che I’ordinamento prevede. Detto in altri
termini, oggetto di rilevanza sono i proventi derivanti dallo sfruttamento delle
Pl che, da un punto di vista strettamente tributario, devono essere declinati in
termini pratici secondo le previsioni dell’ordinamento, domestico e sovranazio-
nale, e sotto il cappello del principio di capacita contributiva di cui all’articolo
53 della Costituzione, in ragione:

— della natura del soggetto titolare del relativo diritto di privativa, persona

fisica o persona giuridica;

— dellatipologia negoziale attraverso la quale lo stesso bene circola, potendo
il relativo diritto essere trasferito sia a titolo temporaneo, come nell’ipotesi
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del cd. contratto di licenza in uso (o licensing), ovvero a titolo definitivo,
mediante gli ulteriori strumenti giuridici esistenti, su tutti quello della
cessione a titolo oneroso.
Caratteri, dunque, che influiscono sulle qualificazioni fiscali dei proventi che
il titolare ritrae dal relativo sfruttamento e che assumono rilevanza sotto diversi
profili impositivi, ai fini nella nostra indagine limitati, come detto, al campo
delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).

3. L’imposizione ai fini delle imposte dirette

Al fini delle imposte dirette (i.e. IRPEF e IRES), il corretto trattamento fiscale
delle PI varia in ragione del «tipo» di soggetto titolare che ritrae dallo sfruttamento
i relativi proventi, siano essi royalties, quale corrispettivo periodico riconosciuto al
concedente dal concessionario in virti di apposito contratto di licenza d’uso, ovvero
redditi derivanti dalla cessione a titolo definitivo. Al riguardo, pertanto, ne deriva che:

— per le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attivita d’impresa,

la generalita dei proventi da cessione, concessione o licenza di Pl — quali
opere dell’ingegno, brevetti, formule, know-how e altri beni immateriali —
si qualificano come redditi di lavoro autonomo, se realizzati dallo stesso
inventore o autore® ovvero nell’ambito dell’attivita artistica o professio-
nale*, ovvero come redditi cd. «diversi»®se realizzati da persone diverse
dall’autore 0 dell’inventore al di fuori dell’esercizio dell’attivita artistica o
professionale;

— per i soggetti cd. imprenditori® (ditte individuali, societa di persone e so-

cieta di capitali), viceversa, i componenti positivi registrati nelle scritture
contabili rimangono attratti nella cd. categoria del reddito d’impresa’.

3.1. 1l regime fiscale in capo alle persone fisiche «non imprenditori»

Rispetto al caso delle persone fisiche «non imprenditori», come anticipato, tali
soggetti producono redditi «di lavoro autonomo» o «diversi» a seconda del fatto
che gli stessi si qualifichino 0 meno come «inventori» o «autori» delle PI. Tale
differenziazione puo assumere portata dirimente ai fini della determinazione del
reddito imponibile.

Difatti, I’'inventore (o autore), che realizza reddito di lavoro autonomo, usu-
fruisce di una deduzione forfettaria del 25%, ovvero del 40% se di eta inferiore
a 35 anni, sull’ammontare dei proventi ritratti dallo sfruttamento di tali beni
immateriali ai fini della formazione del proprio reddito complessivo?.

Il regime di deduzione forfettaria innanzi illustrato, tuttavia, non trova acco-
glimento con riferimento alla specifica categoria di PI costituita dai marchi, per i
quali, nell’ipotesi in cui i relativi proventi siano realizzati nell’ambito dell’attivita
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artistica o professionale, pur rientrando anch’essi nella categoria di redditi di la-
voro autonomo, concorreranno per intero alla formazione della base imponibile
al netto dei costi che hanno contribuito alla loro produzione, secondo il metodo
ordinario di determinazione dei redditi di lavoro autonomo®.

Diversamente, i proventi ritratti dal soggetto che ha acquisito, a titolo oneroso
0 gratuito, da terzi il diritto di «godere e disporre» delle P1 saranno attratti alla
categoria dei cd. redditi diversi. Al riguardo, I’art. 71 del dpr. 22 dicembre 1986
n. 917 (cd. “TUIR”) prevede che 1 redditi «diversi» derivanti dall’utilizzazione
economica delle opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, di processi, formule e
informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o
scientifico assumono rilevanza:

— per I’intero importo percepito nel periodo di imposta, se i diritti sono stati

acquisiti a titolo gratuito;

— per I’importo percepito nel periodo di imposta ridotto del 25% (a titolo

di deduzione forfetaria), se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso.

Puo agevolmente osservarsi una particolare attenzione del Legislatore tributa-
rio verso i «giovani» inventori (o autori), i quali godono di un regime piu favo-
revole mediante il riconoscimento di una deduzione forfettaria sull’ammontare
del 40% dei proventi, mentre si nota una sostanziale omologazione del tratta-
mento riservato agli inventori (o autori) di eta superiore a 35 anni e coloro che
hanno acquisito le Pl a titolo oneroso.

In ultimo, al quadro generale sopra delineato, si pone in eccezione il trattamen-
to fiscale relativo ai proventi derivanti dalla circolazione dei marchi, la cui questio-
ne si presenta controversa tra la posizione espressa dall’ Agenzia delle Entrate’® e
quella di una parte della dottrina! accolta dalla giurisprudenza di merito*?,

Secondo la prima, i proventi derivanti dalla cessione dei marchi assumereb-
bero rilevanza fiscale come redditi «diversi» rientrando nella categoria residuale
degli «obblighi di fare, non fare o permettere» di cui all’art. 67, co. 1, lett. 1) del
TUIR e, conseguentemente, la base imponibile determinata come differenziale
tra le somme percepite nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti
alla loro produzione®. Parte della dottrina e della giurisprudenza di merito ritie-
ne, invece, tali proventi non rilevanti, in quanto non espressamente disciplinati
da alcuna disposizione normativa e pertanto, in ossequio al principio della ri-
serva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione, non ricadenti nella fattispecie
residuale richiamata dall’ Amministrazione Finanziaria.

3.2. 1l regime fiscale in capo ai soggetti titolari di reddito d’impresa («im-
prenditori»)

Discorso pit complesso riguarda la categoria dei cd. imprenditori, qualificati
come tali sulle base della definizione fornita in seno al diritto civile (diritto com-
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merciale) all’articolo 2195 c.c., siano essi persone fisiche o persone giuridiche.

Qui assume ancor maggiore portata 1I’inquadramento «definitorio» relativo
alle modalita di rilevazione «patrimoniale» nelle scritture contabili delle PI, cui
poi agganciare la qualificazione dei correlati proventi e oneri conseguentemente
registrati a livello di conto economico. Infatti, la rappresentazione bilancistica,
ai fini del corretto inquadramento fiscale, assume una valenza primaria proprio
in ragione del principio (cardine) di determinazione del reddito d’impresa della
cd. “derivazione dal bilancio™®.

Al riguardo, i principi contabili nazionali e internazionali includono le PI tra
le cd. immobilizzazioni immateriali (intangibles), definite come attivita patrimo-
niali «caratterizzate dalla mancanza di tangibilita e costituite da costi sostenuti
che non esauriscono la loro utilita in un solo esercizio ma manifestano benefici
economici in piu esercizi»®, la cui iscrizione in bilancio &€ ammessa (in termini
strettamente generali), a condizione che?’:

— siano soddisfatte le condizioni di esistenza giuridica;

— la societa acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri deri-

vanti dal bene stesso e puo limitare ’accesso da parte di terzi a tali benefici;

— il suo costo o il suo valore sono stimabili con sufficiente attendibilita.

La qualificazione contabile assume rilevanza, proprio in virtu del citato prin-
cipio di «derivazione», anche ai fini fiscali, cosi come il relativo valore di iscri-
zione se I’acquisizione Si € realizzata a titolo oneroso ovvero il relativo valore sia
stato oggetto di «affrancamento», mediante il versamento di apposite imposte
sostitutive di volta in volta previste come nelle ipotesi riguardanti le cd. opera-
zioni straordinarie societarie®®.

Dal riconoscimento fiscale del valore di iscrizione® deriva la necessaria men-
zione e analisi del trattamento normativamente previsto per le quote di ammor-
tamento, quale espressione dell’attitudine dei beni «a rilasciare la propria utilita
in uno spazio cronologico significativamente ampio, suscettibile, di regola, di
estendersi al di la dello spazio coperto dalla singola annualita fiscale»?. La disci-
plina, differenziata in ragione della tipologia di PI, €, ancora una volta, offerta
dalle disposizioni normative del TUIR# alla luce delle quali:

— per i diritti di utilizzazione delle opere di ingegno, dei brevetti industriali e
dei processi, formule e informazioni, le rispettive quote di ammortamento
non possono eccedere il 50% annuo del costo sostenuto (i.e. del relativo
valore fiscalmente riconosciuto al momento dell’acquisizione);

— per i marchi d’impresa e per I’avviamento, I’ammortamento ¢ deducibile
in misura non superiore a 1/18 del costo;

— per i diritti di concessione e degli altri intangibles iscritti in bilancio, diversi dai
precedenti, le quote di ammortamento sono deducibili in misura corrispon-
dente alla durata di utilizzazione prevista dal relativo contratto o dalla legge.
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A integrazione del discorso finora condotto, ci preme menzionare, seppure
non espressamente denunciato come argomento di trattazione nelle intenzio-
ni del presente contributo, come la tematica della deducibilita delle quote di
ammortamento delle PI vada considerata anche alla luce dell’Imposta Regio-
nale sulle Attivita Produttive (IRAP). Tale imposta determina la propria base
imponibile in maniera autonoma dalle regole delle imposte sui redditi (IRES
e IRPEF, disciplinate dal TUIR) secondo il cd. principio di presa diretta dalle
voci di bilancio. Cionondimeno, per quanto riguarda i marchi e I’avviamento (se
rilevato nel bilancio dell’impresa interessata) la normativa pone il limite di dedu-
cibilita nella misura massima di 1/18 del «costo sostenuto per 1’acquisizione»?.

Tornando nel campo delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF), e necessario
ora procedere all’inquadramento fiscale dei proventi che I’imprenditore titolare
di reddito d’impresa ritrae dallo sfruttamento delle PI, concentrandoci, dunque,
sulle operazioni afferenti alla circolazione degli stessi. Difatti, nell’attuale conte-
sto (macro)economico, gli intangibles sono sempre piu frequentemente oggetto
di trasferimento da un soggetto all’altro mediante «concessione in uso», se lo
stesso si realizza a titolo temporaneo, ovvero mediante «cessione a titolo onero-
so» nel caso in cui il trasferimento del relativo diritto si realizzi a titolo definitivo.

L’importanza dell’individuazione del negozio giuridico traslativo, come pre-
annunciato nelle premesse, assume portata dirimente nella qualificazione del
provento che il titolare ritrae.

Si avra cosi, nell’ipotesi (classica) di cessione onerosa il realizzo di una «plu-
svalenza» (o di una «minusvalenza») rilevante ai fini fiscali, determinata come
differenziale tra «il corrispettivo o I’indennizzo conseguito, al netto degli oneri
accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato»; mentre, nel
caso del trasferimento a titolo temporaneo, realizzato (per esempio) con la con-
clusione di un contratto di licenza d’uso, il provento registrato dall’imprenditore
nelle scritture contabili si qualifichera come royalties e concorrera integralmente
alla formazione della base imponibile come mero ricavo derivante da una pre-
stazione di servizi®.

3.3. Cenni di diritto tributario internazionale ai fini delle imposte dirette
relativi alle P1 e il relativo trattamento fiscale nel diritto convenzionale e
dell’Unione Europea

A completamento dell’inquadramento sistematico ai fini delle imposte di-
rette, riteniamo utile fare alcuni cenni al diritto tributario internazionale, ri-
chiamando alcune ipotesi in cui le operazioni relative alle Pl coinvolgano un
soggetto non residente in Italia.

La normativa tributaria domestica prevede che tale tipologia di redditi ritratti
da non residenti e corrisposti da soggetti residenti nel territorio dello Stato rilevi
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ai fini fiscali in Italia e, pertanto, debba soggiacere ai principi e alle regole di
determinazione sopra generalmente passati in rassegna?.

Tale regola iuris, secondo i principi in materia di fonti del diritto, cede il
passo di fronte alle previsioni normative di rango sovranazionale, sancite in seno
all’ordinamento dell’Unione Europea e alle convenzioni internazionali contro le
doppie imposizioni concluse dall’Italia.

Anche tale argomento, per I’'importanza (e non solo) che ricopre negli scambi
commerciali in cui le PI si inseriscono, meriterebbe ben maggiore approfondi-
mento che, in questa sede, limitiamo alla menzione e breve esplicazione delle
principali disposizioni che influiscono nella pianificazione fiscale degli operatori
economici coinvolti.

A monte, dinanzi alle su richiamate fonti, ci sembra opportuno sottoline-
are come, diversamente dalla disciplina domestica, sia il diritto convenzionale
sia I’ordinamento dell’Unione Europea hanno cristallizzato una definizione di
royalties, quale provento derivante dalla concessione a titolo temporaneo delle
PI, identificandole come «i compensi di qualsiasi natura corrisposti per 1’uso
0 la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o
scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di
fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti
o0 per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale
0 scientifico»®.

In seno al diritto dell’Unione Europea, la regolamentazione fiscale delle royal-
ties ha trovato espressa disciplina nella cd. Direttiva 2003/49/CE?" (Interessi
e Royalties) per quanto concerne i pagamenti effettuati tra societa consociate,
residenti in due Stati Membri diversi. La Direttiva Interessi e Royalties trova la
propria ratio nell’esigenza di uniformare il regime impositivo delle royalties (oltre
che degli interessi) all’interno dell’Unione, sancendo come principio la potesta
impositiva in capo allo Stato di residenza del percettore beneficiario effettivo del
provento e con il fine ultimo di contrastare possibili casi di doppia imposizio-
ne®, Per effetto dell’applicazione di tale disciplina, le royalties pagate dai residen-
ti a non residenti andranno esenti da ritenute e altra forma di imposizione in
uscita e, parimenti, le royalties «in entrata» percepite dai residenti saranno tassate
esclusivamente in Italia secondo i principi della normativa domestica sopra pas-
sata in rassegna.

A livello delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, con-
cluse dell’Italia secondo il cd. Modello OCSE, I’art. 12 fornisce una definizione
di royalties coincidente con quella sopra riportata per I’ordinamento dell’Unione
Europea e sancisce il medesimo principio di tassazione nello Stato del percetto-
re, salva la possibilita, da parte dello «Stato della fonte», di operare una ritenuta
sulle royalties in uscita. E bene precisare che secondo la definizione delineata, i
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soli corrispettivi riconosciuti in relazione al trasferimento a titolo temporaneo
assumono la qualificazione di royalties e, pertanto, soggiacciono ai principi di cui
al citato articolo 12, diversamente, come chiarito dal Commentario OCSE?,
laddove un pagamento rappresenti il corrispettivo per il trasferimento della pro-
prieta piena di un diritto di cui alla definizione di royalty, lo stesso non puo qua-
lificarsi come royalty®, bensi configurera una cessione di bene immateriale che
dara luogo a utili di impresa (Art. 7 del Modello OCSE) o a capital gain (Art. 13
del Modello OCSE) a seconda della specifica casistica.

Alla luce del quadro sopra delineato, le valutazioni relative alla pianificazio-
ne fiscale delle operazioni relative alle Pl non potranno che includere anche le
variabili poste dalla normativa sovranazionale prevenendo i rischi e cogliendo le
opportunita offerte a tale livello.

4.11 trattamento fiscale delle royalties ai fini dell’imposta sul valore aggiunto

A premessa delle considerazioni che saranno svolte in materia di imposta
sul valore aggiunto sui corrispettivi riconosciuti dallo sfruttamento delle PI, nei
limiti degli obiettivi posti, occorre muovere dall’identificazione dei caratteri es-
senziali di un’operazione rilevante ai fini dell’IVA.

A tal riguardo, I’art. 1 del dpr. 26 ottobre 1972 n. 633% (di seguito, Decreto
IVA) sancisce espressamente che «L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle
cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’e-
sercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni [...]». Possono, dunque,
essere individuati i seguenti requisiti qualificatori:

— soggettivo, in quanto il soggetto che pone in essere 1’operazione deve es-
sere un soggetto che agisce nell’esercizio della propria attivita di impresa o
professione;

— oggettivo, in quanto deve trattarsi di una prestazione di servizi e/o di una
cessione di beni;

— territoriale, in quanto 1’operazione deve realizzarsi nel territorio dello Sta-
to, in cui I’Ttalia puo esercitare la propria potesta impositiva.

In tale contesto, concentreremo la nostra trattazione esclusivamente sulla
qualificazione delle P1 dal punto di vista oggettivo andando, cioé e piu nel det-
taglio, a comprendere se le operazioni poste in essere in relazione agli stessi beni,
mediante negozi giuridici traslativi a titolo definitivo e o a titolo temporaneo,
possano qualificarsi come prestazioni di servizi o cessione di beni rilevanti ai
fini del tributo in commento, assumendo la sussistenza dei requisiti soggettivo
e territoriale.

La regola generale é offerta dalla previsione normativa di cui all’art. 3, comma
2, n. 2) del Decreto IVA, il quale ricomprende «le cessioni, concessioni, licenze
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e simili relative a diritti di autore, quelle relative a invenzioni industriali, modelli,
disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le
cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti».
Tra le cd. prestazioni di servizi «assimilate», secondo il metodo legislativo
definito in dottrina delle cd. «eccezioni attrattive»®. Tali operazioni, per il pro-
prio contenuto, non sarebbero astrattamente configurabili come prestazioni di
servizi, ma, tuttavia, vengono qualificate tali per esigenze di tecnica impositiva
(cio anche quando abbiano per oggetto una cessione) e, dunque, sono da consi-
derarsi attratte al campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Come di consueto, alla presenza di regole coincide la sussistenza di eccezioni
e casi particolari previsti dalla stessa normativa. Facendo salve ulteriori ipotesi
«non ordinarie», sono due le casistiche che attengono alla circolazione delle Pl
che riteniamo essere degne di menzione in questa sede.

Si tratta, in primo luogo, delle operazioni di «cessione, concessione, licenze
e simili» dei diritti di autore che rimangono escluse dal campo di applicazione
dell’IVA se poste in essere dall’autore, dai loro eredi o legatari. Si tratta di una
deroga speciale che soggiace a un’interpretazione particolarmente restrittiva e
limitata, appunto, ai soli diritti di autore in senso stretto, tanto che (a riprova)
I’ Amministrazione Finanziaria italiana, in alcuni documenti di prassi, ha escluso
I’applicazione di tale eccezione ai corrispettivi riconosciuti agli artisti, interpreti
ed esecutori, sebbene «tutelati», che — dunque — rimangono attratti al campo di
applicazione dell’'TVA®,

La seconda casistica «eccezionale», considerevole di menzione e attenzione
nelle valutazioni da porre in essere nella pianificazione fiscale, concerne il trasfe-
rimento delle PI all’interno di conferimenti di azienda, quali operazioni general-
mente escluse dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto*. Un
primo tema, ha riguardato, in passato, i marchi la cui circolazione in maniera
distinta dall’azienda era vietata®. Su tale presupposto normativo di diritto civile,
la giurisprudenza di legittimita riteneva il trasferimento di tale bene, seppure
realizzato unitamente al complesso aziendale di appartenenza, autonomamente
imponibile ai fini dell’IVA come prestazione di servizi. A oggi, la questione pare
superata alla luce della riforma del diritto societario del 2003%* e, nello specifico,
con la modifica dell’art. 2573 c.c. sul punto. Tuttavia, e qui Si inserisce un secon-
do tema, il trasferimento del marchio € ancora oggetto di attenzione nell’attua-
lita nell’ambito delle cessioni separate di singoli beni e diritti dell’ imprenditore
che, cumulativamente, potrebbero configurare, anche solo astrattamente, un’a-
zienda ai sensi dell’art. 2555 c.c.. Al riguardo, consuete sono le contestazioni da
parte dell’ Amministrazione Finanziaria volte a riqualificare operazioni «spezzet-
tate» come cessione di azienda (o rami di azienda) in osservanza al cd. principio
di unitarieta e, in quanto tale, irrilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
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Per dirla con la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate, dunque, puo confi-
gurarsi un’autonoma prestazione di servizi rilevante ai fini IVA nei soli casi in cui
la cessione di opere dell’ingegno avvenga al di fuori della cessione di un’azienda
o di un ramo d’azienda®.

Le regole generali esposte e le casistiche particolari riportate rappresentano la
miglior prova di come nella pianificazione fiscale relativa alla circolazione delle
PI, anche ai fini dell’'ITVA, assumono portata dirimente i driver della tipologia di
soggetto che pone in essere 1’operazione e del tipo di negozio giuridico traslativo
concluso per il perfezionamento delle stesse.

5. Il Patent box, disciplina previgente e le novita apportate dalla legge di
bilancio 2022

A dimostrazione dell’assoluta rilevanza, economica e non, che i beni imma-
teriali ricoprono all’interno del nostro ordinamento, il legislatore ha introdotto
«come normativa di sistema» il regime speciale di tassazione agevolata del cd.
Patent box. Seppure oggetto di sostanziali modifiche nel corso degli anni, in par-
ticolare —da ultimo e in modo sostanziale — con il dl. 21 ottobre 2021 n. 1463
, la ratio di fondo rimane quella di «premiare» le imprese che investono in beni
immateriali in Italia, in accordo con le linee guida elaborate in ambito OCSE®.

L’istituto del Patent box, nelle versioni precedenti, consisteva in un regime
opzionale — ai fini delle imposte sui redditi e rivolto ai soggetti titolari di reddito
d’impresa — di tassazione agevolata sui redditi derivanti dall’utilizzo di taluni
beni immateriali quali software coperto da copyright, brevetti industriali, pro-
cessi, formule e informazioni riservate relative a esperienze proprie dell’azienda
acquisite nel campo industriale durante lo svolgimento dell’attivita dell’impresa
(i.e. i segreti commerciali ). Piu in particolare, ’opzione consentiva (al sussistere
di determinati requisiti e condizioni) di escludere dalla determinazione della
base imponibile il 50% dei redditi derivanti dall’utilizzazione delle suddette ca-
tegorie di beni immateriali.

Il nuovo Patent box, cosi come modificato dal citato dl. n. 146/2021 e, suc-
cessivamente integrato, dalla Legge di Bilancio per I’anno 2022, prevede per i
medesimi soggetti «imprenditori» —a partire dal periodo d’imposta 2021 —un
meccanismo di agevolazione basato su una deduzione maggiorata del 110% dei
costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai seguenti beni immateriali: di-
segni e modelli, software protetto da copyright, brevetti industriali. La differenza
sostanziale, rispetto al precedente regime, oltre al differente approccio utilizzato
(si e passati da una parziale detassazione del reddito rinvenibile dallo sfruttamen-
to degli intangibles a un super deduzione dei costi sostenuti per la loro ideazione,
sviluppo e protezione), rilevabile ictu oculi &, purtroppo, I’esclusione dall’agevo-
lazione dei segreti commerciali.
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Uno degli aspetti, invece, da accogliere con maggior favore e sicuramente il
cd. «meccanismo di recapture» delle spese sostenute sulle Pl sopra individuate
fino all’ottavo anno precedente a quello di ottenimento del diritto di privativa.
Si tratta di una disposizione senz’altro opportuna e rispondente alle esigenze
concrete degli operatori economici, considerando come — nella pratica — le spese
per le P vengono generalmente sostenute in periodi d’imposta precedenti all’ef-
fettivo riconoscimento della tutela che, per I’appunto, si pone come requisito di
accesso al regime agevolativo in parola. La disciplina prevede, inoltre, un mec-
canismo di penalty protection in caso di infedele dichiarazione, qualora i soggetti
interessati predispongano (e presentino su richiesta delle autorita fiscali) un set
documentale contenente le informazioni necessarie ai fini della determinazione
della predetta maggiorazione dei costi in cui la misura si sostanzia.

6. Conclusioni

Con il presente contributo ¢ stato perseguito 1’obiettivo di fornire un inqua-
dramento generale nell’ordinamento tributario delle PI. Sono stati, pertanto,
evidenziati quelli che sono i driver fondamentali nella pianificazione fiscale delle
operazioni a esse relative, dall’identificazione della natura soggettiva delle parti
coinvolte fino alla valorizzazione del negozio traslativo utilizzato e delle giurisdi-
zioni interessate.

L’analisi ha evidenziato come ’esigenza avvertita dagli operatori economici di
promozione degli investimenti nei beni immateriali sembra essere ormai entrata,
costantemente, nell’agenda dei vari governi che si sono susseguiti alla guida del
nostro Paese. La speranza e che questa sensibilita mostrata non vada persa e che il
tema degli incentivi alle imprese possa essere accompagnato da maggiori sistemi
di cooperazione preventiva tra amministrazione finanziaria e imprese, nonché da
interpretazioni normative univoche, nell’ottica della gestione del rischio fiscale
e di una maggiore certezza nella determinazione del carico fiscale effettivo degli
operatori economici, cosi da favorire sempre maggiormente 1’iniziativa econo-
mica privata, motore trainante dell’economia Italiana e dell’Unione Europea.
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