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L’agevolazione fi scale, al momento, è stata riconoscita solo a 5 contribuenti su 4500

Patent Box, accordi solo 
per lo 0,1% delle domande

Pagine a cura
di FEDERICO UNNIA

Sono stati solo 5 gli accor-
di preventivi sottoscritti 
nel 2016 tra imprese e 
l’Agenzia delle entrate 

aventi ad oggetto la defi nizione 
in contraddittorio dei metodi e 
dei criteri di determinazione 
del reddito agevolabile ai fi ni 
della normativa sul patent box. 
Cinque su oltre 4500 domande 
presentate dalle imprese per 
sfruttare l’agevolazione fi scale 
per i  redditi derivanti da opere 
dell’ingegno. Un numero molto 
basso che in pro-
spettiva getta 
apprensione tra 
gli studi legali e 
di dottori com-
mercialisti im-
pegnati in que-
ste complesse 
procedure. Un 
ritardo che crea 
forte indecisio-
ne sugli effettivi 
benefi ci di cui le 
imprese potran-
no godere negli 
esercizi futuri. 
Che fare, quin-
di, per smaltire 
la mole di domande pendenti?

«L’Agenzia delle Entrate si 
trova attualmente in un si-
tuazione di oggettivo ritardo 
nell’iter per la valutazione e 
l’ammissibilità delle domande 
di adesione al sistema del Pa-
tent Box», spiega Pietro Pou-
ché del dipartimento di pro-
prietà intellettuale dello studio 
legale Simmons & Simmons. 
«Personalmente ritengo che, se 
da un lato tale ritardo dimostra 
la carenza di una struttura or-
ganizzativa funzionale ed effi -
ciente in grado di 
far fronte all’ele-
vato e inaspettato 
numero di istanze 
pervenute (circa 
4.500), dall’altra 
manifesta l’ ade-
sione e la grande 
approvazione che 
ha ottenuto nel 
nostro paese il 
Patent Box, un 
sistema che rap-
presenta un gran-
de passo avanti 
nell’innovazione e 
nello sviluppo dei 
beni immateriali e 
nella valorizzazione degli assets 
di proprietà industriale». Sotto 
osservazione la procedura adot-
tata. «La procedura presenta 
alcune criticità, dettate in parti-
colar modo dalla peculiarità del 

sistema societario 
italiano, costituito 
in maggioranza 
dalle piccole me-
dio imprese. Que-
ste, nonostante 
non siano obbli-
gate ad illustrare 
preventivamente 
i criteri di calcolo, 
sono costrette a 
definire in sede 
contraddittoria 
l’entità dell’age-
volazione e ciò ri-
sulta complesso 
per imprese che non 

sono dotate di una 
struttura e di una 
preparazione suf-
fi cienti. È evidente 
che bisognerebbe 
plasmare il regime 
del Patent Box sul-
la base della pecu-
liarità del mercato 
italiano la cui forza 
è proprio data non 
dalle grandi realtà 
imprenditoriali, 
ma dalle piccole 
medio imprese e 
pertanto una sem-
plificazione della 
p r o c e -

dura nei confronti 
di tali imprese po-
trebbe portare ad 
evitare le lungag-
gini del contraddi-
torio e rendere più 
rapido ed effi ciente 
l’intero sistema» 
conclude.

Secondo Chri-
stian Montinari, 
partner di Dla Pi-
per, «il 2016 è stato 
un anno estrema-
mente particolare. 

I l 
suc-
cesso della cd. Vo-
luntary Disclosu-
re ha concorso in 
maniera sostan-
ziale a rallen-
tare l’analisi da 
parte dell’Agen-
zia dell’Entrate 
delle altrettanto 
numerose istan-
ze presentate dai 
contribuenti al 
fi ne di benefi cia-
re del Patent Box. 
Questo ritardo, 
seppur dovuto a 

motivazioni del tutto compren-
sibili, concorre, tuttavia, ad in-
debolire l’immagine di questa 
importante misura soprattutto 
nei confronti dei gruppi multi-
nazionali ed investitori esteri. 
Occorre rafforzare il team de-
dicato all’analisi delle istanze 
presentate per benefi ciare del 
regime di patent box, inten-
sificare la ripartizione delle 
istanze (in base alla materialità 
delle stesse) tra uffi ci centrali, 
direzioni regionali e provincia-

li fornendo chiare 
ed uniformi linee 
guida ed esegui-
re parte delle 
analisi in una 
successiva fase 
di controllo. So-
prattutto in con-
siderazione  del 
grande interesse 
per questa im-
portante misura 
agevolativa (og-
gettivamente tra 
le più incisive a 
livello europeo) e, 
al contempo, il ti-

more di un eccessivo 
ritardo nell’ana-
lisi delle istanze 
ovvero di un suo 
riconoscimento 
«standardizzato», 
con conseguenti 
ripercussioni ne-
gative sui piani 
finanziari predi-
sposti tenendo in 
considerazione gli 
effetti di questa 
misura».

Passando ai sug-
gerimenti concreti, 
secondo Alberto 

Ca-
musso, partner 
dello Studio Le-
gale Jacobacci 
e Associati, «i 
ritardi erano in 
qualche modo 
prevedibili, sia 
per l’elevato nu-
mero di pratiche 
presentate, sia 
per la novità 
del tema - que-
sto vale per le 
imprese, i pro-
fessionisti, ma 
anche per l’am-
ministrazione. 

Le istanze potrebbero essere or-
dinate per categoria, a seconda 
della natura degli immateriali 
di cui si chiede l’agevolazione, 
e dei metodi di contribuzione 
adottati. Andrebbero incentiva-
te anche le deleghe all’interno 
dell’amministrazione, sebbene 
ciò possa poi andare a discapito 
dell’omogeneità di trattamen-
to - soprattutto laddove non 
vi siano linee guida chiare e 
condivise, che al momento non 
risultano essere state adottate. 
Non dimentichiamo che per le 
imprese il ritardo è sinonimo 
di incertezza, anche rispetto 
ad eventuali modifi che o politi-
che di gestione per gli esercizi 
futuri e quindi anzitutto per 
le istanze per il 2016. Questo 
potrebbe anche scoraggiare le 
numerose imprese che hanno 
atteso i primi risultati prima di 
procedere a formulare istanze 
di agevolazione, confi dando in 
alcuni «precedenti» da cui trar-
re utili indicazioni».

«Da quanto ci risulta l’Agen-
zia delle Entrate ha  lavorato  

su alcune istanze pilota di im-
porti più rilevanti e selezionate 
per tipologia di problematica, 
in modo tale da stabilire delle 
linee guida per le 
successive valu-
tazioni. Sappia-
mo inoltre che 
ad alcuni con-
tribuenti sono 
già pervenute 
richieste di do-
cumentazione 
aggiuntiva. Non 
parlerei quindi 
di ritardo con-
siderando che 

non erano pre-
visti termini 
precisi di ri-
sposta da parte 
dell’Agenzia» 
ricorda Carla 
Calcagnile di 
Jones Day. «È 
chiaro che la 
carenza di or-
ganico non aiu-
ta. Sarebbero 
opportuni mag-

giori investimenti da parte 
dell’Amministrazione Finan-
ziaria, soprattutto alla luce del 
successo dell’iniziativa. I clienti 
– aggiunge - si aspettavano ri-
sposte più celeri ma non sono 
allarmati in quanto le tempisti-
che sono in linea con le aspet-
tative iniziali che prevedevano 
risposte nel corso del 2017».

«Alla luce della nostra espe-
rienza, riteniamo che i rallen-
tamenti nell’analisi delle do-
mande relative alla tassazione 
agevolata per i diritti di pro-
prietà industriale, siano princi-
palmente causati 
dal numero ele-
vato di richieste 
presentate dalle 
aziende italiane 
nel 2015 e dalla 
poca chiarezza 
del decreto at-
tuativo. Basti 
considerare che 
dalla lettura 
di tale decreto, 
stiamo riscon-
trando notevoli 
difficoltà nel 
comprendere 
quali privative 
effettivamente 
godano delle agevolazioni e 
quali siano i metodi di calcolo 
dei redditi derivanti dalle me-
desime» ricorda Alessandro 
La Rosa, legale dello Studio 
Previti. Cosa si dovrebbe fare 
per accelerare la procedura? «Al 
fi ne di accelerare e soprattutto 
rendere più snella la procedu-
ra è innanzitutto necessario 
un confronto con i consulenti 
tecnici e contabili delle azien-
de da una parte e con i funzio-

nari dell’Agenzia delle Entrate 
dall’altra tentando di stabilire 
quali beni immateriali sia op-
portuno far rientrare nell’age-

volazione prevista 
dal Patent Box 
e specificare un 
unico criterio di 
calcolo per la de-
terminazione del 
reddito soggetto al 
vantaggio fi scale» 
aggiunge.

Per Giovanni 
Mercanti, part-
ner di Mercanti 
Dorio e Associa-
ti, «l’agevolazione 
evidentemente è 
molto interessan-
te per un tessuto 
industriale come il 

nostro che, seppur non in pri-
ma linea nella registrazione 
dei brevetti, fa grande uso di 
ingegno e inventiva. Da qui la 
rilevante mole di domande re-
lative all’uso interno di IP, che, 
in base alla normativa attuale, 
obbligano al coinvolgimento 
dell’uffi cio ruling internaziona-
le. Forse questo aspetto è stato 
un po’ sottovalutato, tanto più 
se si considera il ruolo strate-
gico giustamente attribuito 
all’uffi cio ruling internazionali 
nell’ambito investimenti inter-
nazionali.  Non è un problema 
di competenze, che sono indu-
bitabilmente adeguate sotto 
il profilo qualitativo, ma di 
organico, il cui ampliamento 
temo non sia semplice. Vi è da 
chiedersi se il coinvolgimento 
preventivo tramite ruling sia 
l’unico modo per gestire un ef-
fi ciente rapporto collaborativo 
tra uffi cio e contribuente. I com-
menti dei nostri clienti  sono 
positivi, tutti apprezzano l’age-
volazione, meno semplice è con-

vincerli ad aprire il 
dossier, atteso che 
la determinazione 
del benefi cio non è 
immediata. Per su-
perare il problema, 
noi professionisti 
siamo comprensi-
bilmente chiamati 
a sopportare una 
quota del rischio».

Secondo Massi-
miliano Gazzo, 
partner tax e re-
sponsabile diparti-
mento fi scale dello 
studio legale De 
Berti Jacchia 

Franchini Forlani «il ritardo 
era già stato avvertito e vela-
tamente manifestato nei mesi 
scorsi. Da un lato, era preve-
dibile che la riorganizzazione 
interna degli uffi ci Accordi pre-
ventivi della Direzione centrale 
accertamento avrebbe causato 
rallentamenti nella gestione 
delle stesse per carenza del 
personale. Dall’altro non ci si 
aspettava un’adesione così ele-
vata delle imprese italiane, gran 

Supplemento a cura 
di ROBERTO MILIACCA

rmiliacca@class.it
e GIANNI MACHEDA

gmacheda@class.it

Carla Calcagnile

Christian Montinari

Pietro Pouchè

Alberto Camusso

Massimiliano Gazzo

Alessandro La Rosa

Giovanni Mercanti



IIILunedì 6 Febbraio 2017LunedS T U D I  &  C A R R I E R E

parte spinte dalla «grandfathe-
ring clause» imposta dall’Ocse 
per marchi e know-how. Una 
spinta decisiva potrebbe esse-
re fornita da un tavolo di con-
fronto tra la Direzione Centrale 
e consulenti  per defi nire delle 
Linee Guida di maggiore detta-
glio per la defi nizione dei criteri 
e dei metodi di calcolo del nexus 
ratio e del contributo economico 
degli IP nei casi più ricorren-
ti. Tali Linee Guida sarebbero 
un utile ausilio per le direzioni 
«meno esperte» ed accelerereb-
bero la conclusione dei ruling, 
ma sarebbe utile anche per i 
contribuenti per avere maggio-

ri certezze sulle 
aspettative dei 
benefici relati-
ve alle doman-
de presentate. 
La principale 
preoccupazio-
ne dei clienti è 
avere certezza 
del beneficio. I 
clienti ci chie-
dono infatti 
informazioni 
sulle modalità 
con cui usufru-
ire dell’agevo-
lazione sia per 
l’uso diretto che indiretto degli 

IP che sui tempi di 
conclusione dell’ac-
cordo».

«Il ritardo è con-
seguenza di vari 
fattori, tra cui il 
numero elevato 
di domande, sia 
in assoluto sia in 
relazione alle do-
mande che riguar-
dano i redditi pro-
dotti dall’utilizzo 
dei marchi (36%) 
e know-how (22%), 
che sono i beni in-
tangibili più com-

plessi da valutare», spiega Pier 

Luigi Roncaglia, 
managing part-
ner dello studio 
legale Siblegal, 
«tanto che l’Ocse 
li ha esclusi o for-
temente limitati 
negli standard re-
lativi al Patent 
Box. Inoltre l’Agen-
zia si è trovata in 
forte difficoltà a 
valutare i sistemi 
di calcolo per la de-
terminazione della 
quota di effettivo 
apporto dei beni 
intangibili alla produzione del 

reddito, quota 
da considerare 
per determinare 
l’agevolazione 
fiscale. Sareb-
be necessario 
un confronto 
tra Agenzia 
della Entrate 
ed esperti in-
dipendenti di 
r iconosciuta 
esperienza per 
determinare cri-
teri accettabili 
che l’Agenzia 
possa applica-

re di default ove non ritenga 
di accettare quelli proposti 
dall’azienda. La sensazione 
delle imprese è di incer-
tezza e delusione rispetto 
a un atteggiamento molto 
rigido dell’Agenzia. È forte 
il sospetto che l’Agenzia, di 
fronte a una mole di doman-
de assai superiore alle sti-
me e al conseguente rischio 
di una perdita eccessiva di 
gettito fi scale, agisca per ora 
con estrema prudenza evi-
tando di creare precedenti 
potenzialmente dannosi per 
le casse statali.

«Sin dai tempi della pre-
sentazione delle istanze», 
dice Eugenio Romita, re-
sponsabile del dipartimen-
to Tax di Gattai Minoli 
Agostinelli & Partners 
«avvisammo i clienti di di-
mensioni medie che i risul-
tati non sarebbero arrivati 
prima del 2017 inoltrato, 
per cui allo stato non re-
gistriamo agitazione. Pe-
raltro, i progetti-pilota sui 
grandi contribuenti, tratta-
ti dalla Direzione Centrale 
dell’Agenzia, sono in fase 
avanzata ed alcuni di essi 
stanno per concludersi (seb-
bene anch’essi con ritardo 
rispetto alle previsioni). A 
livello di Direzioni Regio-
nali, alcune hanno iniziato 
ad esaminare le istanze ed 
alcune dovrebbero iniziare 
i lavori a gennaio 2017». 
«Osservando dall’esterno», 
aggiunge Romita, «viene 
facile suggerire l’arruola-
mento di fi gure competen-
ti sul territorio (Direzioni 
Regionali) diminuendo il 
livello di burocrazia e di 
formalismo, ma non si può 
addossare la responsabilità 
solo sull’Agenzia. Per con-
ferire poi al patent box la 
valenza di politica econo-
mica sbandierata dal legi-
slatore all’epoca della sua 
introduzione, bisognereb-
be che l’Agenzia centrale 
desse, nella trattazione dei 
progetti-pilota sui soggetti 
di grandi dimensioni, un 
messaggio di grande conve-
nienza della misura agevo-
lativa, sì da creare in Italia, 
non soltanto a parole, un 
ambiente favorevole all’at-
tività di sviluppo dei beni 
immateriali agevolabili, ciò 
che avrebbe ripercussioni 
positive sull’economia ed 
in ultima analisi sul gettito 
a regime, in cambio di una 
riduzione del gettito nell’im-
mediato».
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Servirebbe un maggiore organico alle Entrate

«Ritengo che le istanze presentate 
all’Agenzia siano state in numero decisa-
mente superiore alle attese e che l’attivi-
tà di verifi ca delle stesse sia complessa. 
Infatti la normativa sul patent box in 
Italia sta avendo un’applicazione più 
ampia che in altri Paesi», 
dice ad Affari Legali Da-
niele Caneva, managing 
partner di Crea avvoca-
ti associati specializza-
to in diritto industriale. 
«Si consideri che in Italia 
sono ammessi al benefi-
cio anche i marchi e che 
il know-how è agevolabile 
senza i limiti previsti in 
altri ordinamenti. Proprio 
con riguardo allo specifi co 
tema del know-how, reale 
patrimonio dell’industria 
italiana si consideri che 
esso è stato oggetto di oltre 
il 20% delle istanze superan-
do quelle relative ai brevetti. Ovviamen-
te l’analisi del know-how aziendale da 
parte dell’Agenzia comporta un’attività 
non semplice ed immediata. L’art. 98 
CPI definisce tale importante diritto 
agevolabile come un complesso di infor-
mazioni in grado di assicurare un van-
taggio competitivo che non siano nel loro 
insieme o nella precisa confi gurazione 
e combinazione dei loro elementi gene-

ralmente note o facilmente accessibili 
agli esperti ed agli operatori del settore. 
Tali informazioni devono poi essere sot-
toposte a misure adeguate a mantenerle 
segrete. Si tratta di diritti esclusivi che 
non sono dimostrabili dal possesso di 

un certifi cato rilasciato da 
ente terzo (come per esem-
pio il brevetto) e che non 
godono di una presunzione 
di validità. L’Agenzia dovrà 
quindi operare una valuta-
zione sulla suffi cienza della 
descrizione di tali dati che 
può risultare complessa. Da 
parte nostra, al fi ne di sche-
matizzare in modo chiaro e 
esaustivo le informazioni 
ed i dati da inserire nelle 
istanze, abbiamo elaborato 
un format che rappresenta 
la sintesi di informazioni 
tecniche, giuridiche ed ov-
viamente contabili.

Domanda. Cosa si dovrebbe fare 
per accelerare la procedura?

Risposta. Ovviamente un elemento 
chiave è l’eventuale necessità di amplia-
re l’organico destinato a questa attività 
che, come si è detto, è risultata molto ri-
levante. Ritengo che, come in ogni nuova 
attività, vi sia un periodo di necessario ro-
daggio sia da parte dell’Agenzia, nell’esa-
minare le relazioni, sia anche da parte dei 

professionisti nel comprendere meglio i 
dati e le informazioni che l’Agenzia ritie-
ne essenziali.  Si arriverà quindi all’ela-
borazione di protocolli o linee guida che 
indichino i requisiti in assenza dei quali 
l’esame dell’istanza si deve arrestare. Ma 
anche questa operazione è molto delicata 
e, se non correttamente eseguita, rischia 
di essere penalizzante per i contribuenti. 
È poi opportuno elaborare dei parame-
tri per valutare la congruità dei numeri 
esposti. Tali parametri possono essere 
mutuati dalla materia del «transfer pri-
cing» per il marchio, ma non si può dire 
altrettanto per software o know-how.

D. Quali commenti raccogliete 
presso i clienti che state assistendo 
in questo fi ling?

R. I clienti hanno accolto con estremo 
favore la nuova normativa che ha an-
che imposto di compiere una rifl essione 
sull’importanza della Proprietà Indu-
striale nella loro attività di impresa. 
Ovviamente i clienti sono consapevoli 
della novità della materia e del fatto che 
il risparmio fi scale che ne può derivare 
comporta e giustifica una complessa 
procedura di redazione e di esame delle 
istanze. Del resto la predisposizione delle 
istanze sta richiedendo uno sforzo signi-
fi cativo per tutti gli interpreti coinvolti: 
fi gure interne all’azienda e professionisti 
esterni ossia fi scalisti e noi consulenti le-
gali in proprietà industriale.

DANIELE CANEVA, CREA AVVOCATI ASSOCIATI

Un successo che deve essere governato

Daniele Caneva

I clienti sono obiettivamente spaventa-
ti. La materia è complessa perché coin-
volge il tema dei prezzi di trasferimento 
ed i tempi necessari per concludere un 
APA sono ben noti. Si aggiunga peraltro 
l’incertezza in merito alla possibilità di 
fruire dell’agevolazione con riferimento ai 
marchi per il noto contrasto rispetto alle 
posizioni Ocse lo sconcerto è evidente», 
dice Serena Pietrosanti, counsel del 
dipartimento di Tax di Hogan Lovells.

Domanda. Come gestire questo 
ritardo?

Risposta. Il ritardo da parte dell’Agen-
zia delle Entrate implica evidenti svan-
taggi fi nanziari per i contribuenti che non 
possono benefi ciare del risparmio fi scale 
sino alla conclusione della procedura di 
ruling.  In caso di conclusione dell’accordo 
di ruling in un periodo di imposta succes-
sivo a quello nel quale è stata presenta-
ta l’opzione, infatti, il contribuente è co-
stretto a «giocare al recupero»: in prima 
battute paga le sue imposte piene senza 
considerare il benefi cio della detassazio-

ne e solo in un secondo momento può re-
cuperare quanto indebitamente versato. 
Più è lungo il tempo di valutazione delle 
istanze da parte dell’Agenzia, quindi, 
maggiore è lo svantaggio 
fi nanziario per il contri-
buente che non viene 
nemmeno indennizzato 
tramite il riconoscimen-
to di interessi su quanto 
indebitamente versato. 
Il meccanismo di recu-
pero, inoltre, è piuttosto 
articolato: il contribuente 
dovrà infatti valutare se 
presentare una dichia-
razione integrativa a 
favore, presentare una 
istanza di rimborso ov-
vero fruire dell’agevola-
zione nella dichiarazione 
relativa al periodo di impo-
sta nel quale è stato concluso l’accordo di 
ruling anche con riferimento alla quota 
di agevolazione riferibile alle annualità 

precedenti. 
D. Cosa suggerisce di fare?
R. Per accelerare le procedure di ru-

ling si è tentata la strada della decentra-
lizzazione delle competenze 
per la gestione delle istanze 
alle Direzioni Regionali. Tut-
tavia, nonostante l’indubbia 
bontà dell’iniziativa, questa 
non sembra aver prodotto gli 
effetti sperati, in quanto mol-
ti dei contribuenti che hanno 
presentato l’istanza nel 2015 
allo stato hanno ricevuto uni-
camente la conferma dell’am-
missione alla procedura con 
l’avvertimento di essere poi 
convocati successivamente 
per le discussioni tecniche.  Il 
ruling obbligatorio peraltro 
sembra in contrasto con la 
tendenza a rendere facoltativa 

la consultazione preventiva dell’ammini-
strazione introdotta da ultimo con il cd 
«decreto internazionalizzazione.

SERENA PIETROSANTI, HOGAN LOVELLS

Il tempo è un elemento essenziale

Serena Pietrosanti
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