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Approfondimento
Patent Box

Il Decreto Patent Box si allinea
alle prescrizioni dell’OCSE

di Luca Gaiani (*)

[ D.M. 28 novembre 2017 prevede nuove disposizioni attuative della disciplina del Patent Box, sostituen-
do integralmente il precedente Decreto del 30 luglio 2015. Il provvedimento € stato emanato per adegua-
re le regole della agevolazione alle modifiche normative apportate dall’art. 56 del D.L. n. 50/2017 in appli-
cazione delle prescrizioni contenute nel rapporto finale della c.d. Action 5 del progetto BEPS dell'OC-
SE/G20. Le principali novita riguardano I’eliminazione dei marchi dall’elenco degli intangibili agevolabili e
I'introduzione di una specifica disposizione transitoria. Nel frattempo, le societa, a seguito della conclu-
sione dei primi accordi circa la determinazione del reddito dei beni immateriali ad utilizzo diretto, fanno i
conti con le modalita di recupero della agevolazione per gli esercizi 2015 e 2016.

1. Premessa

Cambiano le regole attuative della disciplina del
Patent Box (1). Con Decreto congiunto in data
28 novembre 2017 (2) (nel seguito il D.M.), il
Ministero dell’Economia e il Ministero dello
Sviluppo economico hanno emanato nuove di-
sposizioni di attuazione che sostituiscono in to-
to quelle previste dal D.M. 30 luglio 2015.

Le novita principali sono contenute nelle modi-
fiche apportate agli artt. 6 (definizione di bene
immateriale) e 8 (definizione di attivita di ricer-
ca e sviluppo) del provvedimento, oltre che nei
nuovi artt. 13 e 14. Si tratta in tutti i casi di in-
novazioni operate per tener conto della elimi-
nazione dei marchi di impresa dal novero de-
gli intangibili agevolabili attuata dall’art. 56 del
D.L. n. 50/2017 secondo quanto stabilito dai pa-

ragrafi da 34 a 38 dell’“Action 5” del progetto
BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OC-
SE/G20.

I D.M,, in particolare, oltre a cancellare i mar-
chi dall’art. 6 (3) e le attivita di ricerca connesse
a tale bene immateriale dall’art. 8 (4), regola-
menta in modo esaustivo il periodo transitorio
nel quale i marchi continuano a poter essere
agevolati. L’art. 13 del D.M. prevede infatti che
l'opzione esercitata per gli esercizi 2015 e 2016
puo avere ad oggetto anche i marchi di impresa.
In tal caso, 'opzione ha durata di 5 esercizi ov-
vero, se inferiore, fino al 30 giugno 2021. Si sta-
biliscono inoltre, per detto periodo transitorio,
obblighi di informativa e monitoraggio a carico
delle societa che usufruiscono del Patent Box
per i marchi; in base alle informazioni in tal
modo acquisite, 'Amministrazione finanziaria

(*) Dottore commercialista in Modena.

(1) Agevolazione per il reddito derivante dall'utilizzo diretto
e indiretto di taluni beni immateriali prevista dall’art. 1, commi
da 37 a 45, della Legge n. 190/2014.

(2) Reso disponibile nel sito del Dipartimento delle Finanze
del Ministero dell’Economia. Il Decreto, al momento di andare
in stampa, non € ancora stato pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale.

(3) Aggiungendo altresi una nuova categoria di beni immate-
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riali costituita, come meglio si indichera nel seguito, da due o
piu intangibili tra quelli agevolabili collegati da vincolo di com-
plementarieta.

(4) In precedenza rientravano tra le attivita di ricerca anche
quelle di “presentazione, comunicazione e promozione, che ac-
crescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e
contribuiscano alla conoscenza, all’affermazione commerciale,
all'immagine dei prodotti o dei servizi, del design, o degli altri
materiali proteggibili”.
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italiana operera uno scambio di informazioni
con altri Stati membri aderenti al BEPS.

Le nuove regole impattano anche sulle societa
che, in queste settimane, stanno concludendo
con I'’Agenzia delle entrate i primi accordi pre-
ventivi riguardanti I'uso diretto dei beni imma-
teriali, le quali, se 'agevolazione riguarda i mar-
chi commerciali, dovranno dar corso al monito-
raggio introdotto dal D.M.

Con la chiusura del ruling, le imprese devono
ora individuare la piu adeguata modalita con
cui recuperare il bonus da Patent Box relativo
agli esercizi 2015 e 2016: (a) inserimento delle
due deduzioni nella dichiarazione relativa al pe-
riodo di imposta di sottoscrizione dell’accor-
do (5); (b) presentazione di dichiarazioni inte-
grative (a favore) ai sensi dell’art. 2, comma 8,
del D.P.R. n. 322/1998 (6); (c) istanza di rimbor-
so ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.

2. L'’uscita dei marchi dal Patent Box
e il regime transitorio

La novita piu rilevante contenuta nel D.M. 28
novembre 2017 & la diretta conseguenza della
eliminazione dei marchi commerciali dal nove-
ro dei beni immateriali agevolabili. L'art. 56 del
D.L. n. 50/2017 ha modificato I'art. 1, comma
39, della Legge n. 190/2014, limitando la fruibi-
lita della agevolazione ai redditi derivanti da
software protetto da copyright, da brevetti indu-
striali, da disegni e modelli nonché dal know
how giuridicamente tutelabile.

La modifica normativa (7) ha comportato la ri-
scrittura dell’art. 6 del precedente Decreto at-
tuativo del Patent Box (8) che definisce quali so-
no i beni intangibili oggetto di opzione per il re-
gime agevolato.

L’uscita dei marchi dalla lista contenuta nell’art.
6 del D.M. ¢ accompagnata da una specifica di-
sciplina transitoria gia prevista dalla norma
primaria (9), che viene ribadita ed integrata dal-
I'art. 13 del D.M.

Viene previsto, a maggior chiarimento di quan-
to indicato nel D.L. n. 50/2017, che le opzioni
esercitate per i primi due esercizi successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2014 possono
(meglio, potevano) avere ad oggetto i marchi di
impresa e che in tal caso 'opzione ha durata
(non rinnovabile) per un periodo di 5 esercizi,
ovvero, se inferiore, fino al 30 giugno 2021.

La norma secondaria, come gia il richiamato
art. 56, non brilla in termini di chiarezza, re-
stando infatti da stabilire, nel caso in cui la du-
rata di 5 esercizi superi il termine ultimo del
30 giugno 2021, in quale modo operi effettiva-
mente tale limite e dunque se la durata del Pa-
tent Box cessi a tale data puntuale, oppure se es-
sa abbia termine con l'esercizio anteriore a
quello in corso a tale data.

Si pensi ad esempio ad una societa con eserci-
zio che chiude al 31 luglio di ogni anno. I primi
due esercizi successivi a quello in corso al 31 di-
cembre 2014 sono: 1 agosto 2015-31 luglio 2016
e 1 agosto 2016-31 luglio 2017. Per le opzioni
effettuate in tali periodi, ¢ dunque confermata
I'estensione ai marchi.

Ipotizzando che la societa abbia optato per i
marchi dall’'esercizio chiuso al 31 luglio 2017, la
durata del regime trova il limite del 30 giugno
2021 in quanto il quinto esercizio chiuderebbe
al 31 luglio 2021.

Non ¢ chiaro, pero, se in tal caso quest’'ultimo
periodo di imposta (1 agosto 2020-31 luglio
2021) vada escluso in toto (10) oppure se il red-
dito agevolabile di tale esercizio vada in qualche
modo rideterminato in quello prodotto fino al
30 giugno 2021 (11). In attesa di un chiarimento
ufficiale, si ritiene preferibile la prima delle due
soluzioni, data l'unitarieta del periodo di impo-
sta e dunque del reddito prodotto in tale perio-
do e l'assenza di criteri accettati per quantifica-
re pro quota il reddito agevolato di un eserci-
zio (12).

(5) Art. 4, comma 4, del D.M.

(6) In questo senso la circolare n. 11/E/2016, par. 3.1.5., che
si riferisce al regime delle integrative a favore vigente prima
delle modifiche apportate dal D.L. n. 193/2016.

(7) Che ¢ stata apportata in applicazione delle prescrizioni
OCSE/G20 contenute nel documento Action 5 (versione finale)
del progetto BEPS.

(8)D.M. 30 luglio 2015.

(9) L’art. 56, comma 2, del D.L. n. 50/2017 stabilisce che le
modifiche introdotte si applicano per i periodi di imposta per i
quali le opzioni sono esercitate dal 2017, ovvero, per i soggetti
con esercizio non coincidente con I'anno solare, a decorrere
dal terzo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2014, per il quale 'opzione ¢ esercitata dopo il 31 dicembre

8

2016. 1l successivo comma 3 prevede che le previgenti disposi-
zioni continuano ad applicarsi per i due esercizi successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2014, ma comunque non oltre il
30 giugno 2021.

(10) Limitandosi il regime a 4 esercizi: 2016/2017 -
2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020.

(11) Potendosi in questo caso detassare una quota parte del
reddito ascrivibile al marchio prodotta nell’esercizio 1 agosto
2020-31 luglio 2021, in particolare fino al 30 giugno di tale ulti-
mo anno.

(12) Per massimizzare l'effetto della agevolazione, la societa
potrebbe, eventualmente, modificare la data di chiusura antici-
pandola al 30 giugno 2021 con cio potendo sfruttare il bonus
anche nell'ultimo periodo (esercizio di 11 mesi).

il fisco 1/2018
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Il medesimo art. 13 del D.M. introduce poi talu-
ni obblighi di monitoraggio della agevolazione
riguardante i marchi per il descritto periodo
transitorio.

Nella dichiarazione dei redditi riferita al
2017 e in quelle successive, i contribuenti che
hanno optato per il Patent Box sui marchi do-
vranno esporre il numero dei beni agevolabili,
la categoria di intangibili agevolati secondo la
classificazione dell’art. 6 del D.M. ed il reddito
agevolabile.

Si dovranno inoltre indicare i Paesi esteri in cui
hanno sede fiscale la controllante diretta e la
controllante indiretta all’'ultimo anello della ca-
tena partecipativa, intendendosi per tale la so-
cieta che, a sua volta, € controllata dallo Stato,
o da enti pubblici, o da persone fisiche, ovvero
ancora che non ¢ controllata da alcun soggetto.
Dovra infine essere riportato il Paese estero di
residenza di eventuali parti correlate (13) dalle
quali il contribuente ha ricevuto compensi per
I'uso dei marchi inseriti nel Patent Box.

L’art. 13 del D.M. disciplina le modalita di de-
terminazione del c.d. nexus ratio da applicare
al reddito dei marchi (14), riproponendo a tal fi-
ne, tra i costi di ricerca e sviluppo, quelli origi-
nariamente previsti dall’art. 8 del D.M. 30 luglio
2015, con specifico riferimento ai marchi: attivi-
ta di sviluppo del marchio; attivita di presenta-
zione, comunicazione e promozione che accre-
scono il carattere distintivo e/o la rinomanza
dei marchi, e contribuiscono alla conoscenza,
all'affermazione commerciale, all'immagine dei
prodotti o dei servizi del design, o degli altri ma-
teriali proteggibili; ricerche di mercato.

L’art. 14 del D.M. introduce infine a carico del-
I'Agenzia delle entrate un obbligo di comunica-
zione alle corrispondenti Amministrazioni fi-
scali estere riguardante i dati delle societa che
utilizzano il regime per i marchi e che si trova-
no nelle condizioni previste dal precedente art.
13, e sopra ricordate (15). Questa comunicazio-
ne, che riprendera i dati dal prospetto che verra
inserito nella dichiarazione dei redditi, verra
trasmessa dal Fisco italiano (entro 3 mesi dalla
presentazione di ciascuna dichiarazione dei
redditi) ai Paesi con cui sia in vigore uno stru-
mento giuridico per lo scambio di informazioni

e a condizione che si tratti di Stati membri del-
I'Inclusive Framework on BEPS.

Sempre con riguardo agli scambi di informazio-
ni conseguenti al Patent Box, va ricordato un ul-
teriore adempimento previsto dal D.Lgs. n.
29/2014 in materia di cooperazione ammini-
strativa tra Stati comunitari (Direttiva
2011/16/UE). L’art. 4, comma 1-bis, di tale De-
creto stabilisce infatti una comunicazione agli
altri Paesi UE contenente i dati relativi ai “ru-
ling preventivi transfrontalieri”. Rientrano in
questa definizione (16), tra l'altro, gli accordi
preventivi connessi all'utilizzo dei beni immate-
riali stipulati dal Fisco italiano ai sensi della
Legge n. 190/2014.

Ad esito della procedura di accordo preventivo
(riguardante ogni beni immateriale e dunque
anche intangibili diversi dai marchi), 'Agenzia
procede infatti a richiedere al contribuente I'in-
dicazione dei dati anagrafici di proprie conso-
ciate estere con le quali siano stati intrattenuti
rapporti commerciali aventi ad oggetto cessione
di beni o prestazioni di servizi sui quali insisto-
no i beni immateriali oggetto di Patent Box.

3. Le altre modifiche
alla definizione di bene immateriale

L’art. 6 del D.M. modifica la definizione di bene
immateriale agevolabile, oltre che con riguardo
alla eliminazione dei marchi, attraverso l'intro-
duzione di una nuova categoria autonoma di
intangibili costituita da “due o piu beni imma-
teriali tra quelli indicati nelle lettere da a) a d)
collegati tra loro da un vincolo di complementa-
rieta tale per cui la realizzazione di un prodotto
o di una famiglia di prodotti o di un processo o
di un gruppo di processi sia subordinata all'uso
congiunto degli stessi”.

L’introduzione quale intangibile distinto, dei
beni legati da vincolo di complementarieta
dovrebbe confermare quanto gia sostenuto in
dottrina (17) circa la non obbligatorieta della ri-
levanza di tale vincolo. Il precedente D.M. 30 lu-
glio 2015 stabiliva infatti in modo apparente-
mente tassativo che i beni immateriali legati da
vincolo di complementarieta costituiscono un
solo bene immateriale. Cio aveva fatto sorgere il

(13) Si tratta, chiarisce il D.M., di societa che detengono
partecipazioni nel contribuente (o in cui il contribuente detie-
ne partecipazioni) almeno pari al 25% dei diritti di voto o del
capitale. Oppure ancora di societa in cui un terzo soggetto de-
tiene una partecipazione in entrambi i soggetti almeno pari al
25%.

(14) Art. 9 del D.M.
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(15) Societa con controllante estera diretta o indiretta (ulti-
mo anello della catena societaria) ovvero che incassano da par-
ti correlate estere compensi per I'uso di marchi immessi nel Pa-
tent Box.

(16) Si veda l'art. 2, lett. h-bis), del D.Lgs. n. 29/2014, come
da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 32/2017.

(17) Assonime, circolare n. 18/2017, pag. 14.
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dubbio circa la possibilita di non unificare due
o piu beni complementari anche qualora fosse
stato possibile determinare in modo attendibile
le spese o il reddito collegati al singolo bene.
Con la nuova formulazione normativa, invece,
questi dubbi dovrebbero essere superati sicché
il contribuente, pur in presenza di vincolo di
complementarieta, potra comunque agevolare
distintamente due beni immateriali (ad esempio
un brevetto e il know how correlato), oppure
considerarli unitariamente e dunque immettere
nel Patent Box l'intangibile costituito dalla som-
ma dei due beni ai sensi della nuova lett. e) del-
l'art. 6 del D.M. (18).

L’art. 6 del D.M., in conformita a quanto stabili-
to dall’art. 56 del D.L. n. 50/2017, modifica infi-
ne, dal punto di vista letterale, la definizione di
know how quale bene immateriale che puo for-
mare oggetto di agevolazione. La norma si rife-
risce ora a “processi, formule e informazioni re-
lativi a esperienze acquisite nel campo indu-
striale, commerciale o scientifico giuridicamen-
te tutelabili”. La modifica non pare peraltro ave-
re una portata significativa sul contenuto ogget-
tivo della agevolazione.

4. La chiusura del ruling
e il recupero dell’agevolazione per il 2015
eil 2016

Con la conclusione dei primi accordi preventivi
(ruling) sui criteri e sulle modalita di determina-
zione del contributo economico dei beni imma-
teriali alla formazione del reddito (19) le impre-
se devono individuare le modalita con cui pro-
cedere al recupero delle deduzioni fiscali deri-
vanti dall’agevolazione.

L’art. 4, comma 4, del D.M. stabilisce (confor-
memente al previgente art. 4 del D.M. 30 luglio
2015) che, nelle more della stipula dell’accordo,
i soggetti beneficiari determinano il reddito sen-
za tener conto dell’agevolazione. Per consentire
di usufruire del bonus sin dal primo esercizio di
efficacia dell’'opzione, il D.M. prevede la possibi-

lita di indicare le deduzioni pregresse (quelle
relative agli esercizi compresi tra 'avvio del re-
gime e la data di sottoscrizione del ruling) nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
imposta di sottoscrizione dell’accordo.

La relazione ministeriale al D.M. 30 luglio 2015,
confermata dalla circolare n. 11/E/2016, par.
3.1.5., aveva peraltro chiarito che, in alternativa
al cumulo delle deduzioni nella dichiarazione
riferita all’anno di stipula del ruling, era con-
sentito presentare, per gli esercizi pregressi,
un’istanza di rimborso o una dichiarazione inte-
grativa a favore ai sensi dell’allora vigente art. 2,
comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998 (20).

Le imprese che hanno sottoscritto il ruling negli
ultimi mesi del corrente anno 2017 (21), o che
lo faranno nei primi mesi del 2018, hanno dun-
que a disposizione diverse strade per il recupero
delle deduzioni riferite agli esercizi 2015 e
2016.

In primo luogo, € possibile seguire alla lettera le
indicazioni dell’art. 4 del D.M. e dunque inserire
le deduzioni sia del 2016 che del 2015 nella di-
chiarazione dei redditi relativa al periodo di im-
posta di firma dell’accordo e dunque in quella
riferita al 2017 (REDDITI 2018), se il ruling si
conclude entro il 31 dicembre 2017, oppure in
quella riferita al 2018 (REDDITT 2019) se il ru-
ling si conclude nel 2018.

In questo secondo caso, anche la deduzione del
2017 si inserira nella dichiarazione REDDITI
2019, la quale evidenziera dunque una variazio-
ne in diminuzione di 4 esercizi di Patent Box:
2015, 2016, 2017, 2018.

In alternativa, il contribuente potra, pitt oppor-
tunamente (22), inserire la variazione riferita al
2017 nella dichiarazione di competenza, cioe
nei Modelli REDDITI 2018 e IRAP 2018 (23) e
recuperare le deduzioni riferite al 2015 e al
2016 mediante presentazione di apposite di-
chiarazioni integrative Mod. UNICO 2016 e
REDDITI 2017 (oltre che IRAP 2016 ¢ IRAP
2017) (24).

(18) In questo senso, Assonime, news legislative, 1° dicembre
2017.

(19) L’accordo preventivo ¢ disciplinato, come indica l'art. 4
del D.M. 28 novembre 2017, dall’art. 31-ter del D.P.R. n.
600/1973, norma che ha sostituito I'abrogato art. 8 del D.L. n.
269/2003 richiamato nel precedente D.M. 30 luglio 2015. 1 ru-
ling & obbligatorio nel caso in cui il Patent Box riguardi beni
immateriali utilizzati direttamente dall'impresa.

(20) Le regole delle dichiarazioni integrative sono state ri-
scritte dall’art. 5 del D.L. n. 193/2016 e dunque in epoca succes-
siva alla emanazione, sia del D.M. 30 luglio 2015, sia della cir-
colare n. 11/E/2016.
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(21) In particolare ci riferiamo ai contribuenti che hanno fir-
mato il ruling dopo il 31 ottobre 2017, termine ultimo per pre-
sentare la dichiarazione dei redditi e IRAP relativa al 2016.

(22) In quanto, come si dira, il recupero IRES delle deduzio-
ni pregresse avviene in tal modo con la maggior aliquota del
27,5% anziché con quella del 24% in vigore dal 2017.

(23) E cio anche se il ruling si conclude nel 2018, ma entro il
30 settembre cioe entro il termine per la presentazione della di-
chiarazione riferita al 2017. In tal senso si € espressa la circola-
re n. 11/E/2016, par. 3.1.5., primo esempio.

(24) Resta inoltre la possibilita di attivare apposite istanze di
rimborso ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.
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