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INTRODUZIONE 

 

Negli ultimi anni le politiche di investimento adottate dalle imprese sul mercato 

italiano tendono a considerare attentamente le variabili fiscali, oltre che le variabili 

“economico-strutturali”. Grazie al processo di globalizzazione ed armonizzazione dei 

mercati soprattutto a livello Comunitario, si assiste ad una graduale eliminazione delle 

barriere all’entrata, rendendo possibile la libera circolazione dei beni e dei servizi e la 

concorrenza tra i vari operatori economici. 

Infatti, le imprese italiane ricercano opportunità di investimento che permettano 

anche di usufruire di politiche tese a ridurre l’onere fiscale, in particolare di abbassare il 

livello di tassazione. Può così verificarsi il rischio che il nostro Paese non sia più in grado 

di attrarre e trattenere nel territorio la produzione e lo sfruttamento dei beni immateriali, 

permettendo che questi migrino verso altri Paesi il cui livello di tassazione di tali beni è 

inferiore. 

Già dal 2010 la Commissione Europea, attraverso il programma “Strategia 2020”, 

aveva indicato la necessità di incrementare gli obiettivi di crescita europea tramite 

investimenti in spesa di ricerca e sviluppo. Tali obiettivi hanno però contribuito ad 

aumentare anche la mobilità dei beni immateriali di valore significativo da uno Stato 

membro all’altro, portando la necessità di ripensare a misure fiscali di sostegno alla 

gestione e allo sfruttamento dei beni immateriali. Poiché i fenomeni di delocalizzazione 

delle risorse intangibili hanno generato fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva che 

riducono la ricchezza e il benessere a livello globale, l’Organizzazione per la Cooperazione 

e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha previsto una serie di azioni volte a contrastare la 

diffusione e gli effetti distorsivi provocati dalle pratiche fiscali dannose. Tale iniziativa 

trova manifestazione all’interno del documento denominato “Action Plan on Base Erosion 

and Profit Shifting”, il cosiddetto progetto BEPS, che si propone di definire concrete 

proposte adottabili dai singoli Stati per contrastare l’elusione fiscale, le pratiche fiscali 

dannose e la pianificazione fiscale aggressiva. 

Sull’esempio di altre realtà comunitarie (Belgio, Francia, Gran Bretagna, 

Lussemburgo, Olanda) e in coerenza con i principi OCSE, anche l’Italia si è dotata di uno 
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strumento di politica industriale, basato sulla leva finanziaria, per attrarre il “capitale 

intangibile”, ovvero quello che si contraddistingue per la sua maggiore mobilità. 

Per questo, attraverso l’approvazione della Legge di Stabilità 2015 (Legge 

190/2014), pubblicata in G.U. n°300 del 29 dicembre 2014, viene introdotto un nuovo 

regime opzionale per la tassazione agevolata dei redditi derivanti dallo sfruttamento dei 

beni immateriali e le plusvalenze derivanti dalla cessione di questi, con lo scopo di 

ridimensionare la delocalizzazione all’estero degli intangibles. Con la pubblicazione di 

tale Legge in G.U., n. 300 del 29 dicembre 2014, entrano ufficialmente in vigore le novità 

fiscali previste dal provvedimento, le quali permetteranno di ottenere importanti 

esenzioni fiscali già a partire dal 2015 applicando, su opzione quinquennale, il cosiddetto 

Patent Box. Tali nuove misure prevedono la parziale detassazione ai fini IRPEF/IRES ed 

IRAP dei sopracitati redditi, con lo scopo di rendere l’Italia un Paese più competitivo sotto 

il profilo fiscale, allineandosi in tal modo con gli standard europei. 

Tutti i Paesi che hanno adottato regimi di Patent Box, hanno “personalizzato” tale 

regime agevolativo, generando regole e benefici differenti anche in termini di aliquote 

fiscali. Al fine di eliminare i fenomeni distorsivi, i quali possono essere portatori di 

concorrenza fiscale dannosa, l’OCSE non consente che, dopo la data del 30 luglio 2016, ci 

siano regimi Patent Box basati su regole e contenuti difformi da quelli indicati nell’Azione 

5 del BEPS, e in particolare, divergenti da quanto stabilito nel “Agreement on Modified 

Nexus Approach for IP regimes”. 
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1. PATENT BOX: REGIME OPZIONALE DI TASSAZIONE DEI REDDITI 

DERIVANTI DAI BENI IMMATERIALI 

 

1.1 CARATTERI GENERALI 

Il Decreto “Patent Box”, emesso in accordo con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, è stato adottato in Italia in attuazione dall’art. 1, commi 37-45 della Legge 23 

dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), modificata dal Decreto Legislativo 

3/2015 (Investment Compact) e convertito in legge dalla Legge 24 marzo 2015, n.33. 

L’ultima revisione di tale Decreto è stata apportata il 28 novembre 2017, provvedimento 

emanato in attuazione agli impegni assunti dall’Italia in sede OCSE. 

La Legge di Stabilità 2015, all’art. 1, commi 37-45, ha introdotto un regime 

opzionale di tassazione agevolata con riferimento ai redditi prodotti attraverso l’utilizzo, 

la concessione in uso e la cessione di alcuni beni immateriali, il cosiddetto Patent Box 

(ovvero “intellectual property box regime”, “knowledge box” o “license box”). I beni in 

materia sono opere di ingegno, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché 

processi, formule ed innovazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale o 

scientifico giuridicamente tutelabili (il cosiddetto “know how”). Il legislatore ha introdotto 

nell’ordinamento italiano tale regime a seguito dell’importanza acquisita nella creazione 

di valore aggiunto nei processi produttivi dei beni sopra citati, dando la possibilità di 

attuare un regime agevolato per redditi da essi derivanti.  

I beni presi in considerazione rappresentano fattori che creano valore e crescita 

aziendale, garantendo un’elevata redditività rispetto ai costi di sviluppo relativamente 

sostenuti. I beni immateriali sono sempre di più i protagonisti nella valutazione 

dell’azienda, elementi determinanti per il vantaggio competitivo per moltissime imprese 

che operano in settori diversi, “fattori critici di successo” che di fatto spesso per 

importanza sostituiscono impianti tecnici e materiali (beni materiali)1. La natura 

immateriale di questi beni rende più facile la loro allocazione in Paesi in cui il regime 

                                                           
1 Valente P., et al., Patent Box e gestione dei beni immateriali, IPSOA, 2017 
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fiscale permette un livello più basso di tassazione. Infatti, tra i principali scopi della 

norma, si ha quello di invogliare le imprese italiane e straniere a trasferire in Italia i beni 

intangibili detenuti all’estero, di evitare che i beni già allocati nel territorio italiano 

vengano trasferiti all’estero e di incentivare l’investimento in attività di ricerca e sviluppo. 

La disciplina in questione, in pratica, si pone l’obbiettivo di premiare le imprese che 

svolgono attività accrescitive del valore di un bene immateriale nel nostro Paese, 

sostenendone i relativi costi. 

 

1.2 PATENT BOX A LIVELLO INTERNAZIONALE- LINEE GUIDA OCSE 

La globalizzazione dell’economia ha profondamente alterato le dinamiche del 

capitalismo occidentale, ripercuotendosi anche sull’allocazione delle risorse produttive 

sotto il profilo fiscale, portando ad un divario tra il luogo di creazione del valore e la 

giurisdizione titolare della potestà impositiva su suddetto valore. 

La crisi finanziaria dovuta al crollo del mercato immobiliare del 2007-2008, ha 

costituito un ulteriore incentivo alla ricerca di vantaggi competitivi e rendite fiscali, 

incentivando la messa in atto di schemi di pianificazione fiscale aggressiva (Aggressive 

Tax Planning o ATP) che hanno reso ancora più imminente la necessità di affrontare con 

tempestività il problema dell’erosione fiscale delle basi imponibili. 

Nel 2013 questo tema fu preso in esame anche a livello mondiale 

dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), dove i Ministri 

delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali del G20 riuniti a Lima, attraverso un 

Piano D’azione riportato all’interno del progetto “Base Erosion and Profit Shifting” 

(progetto BEPS), hanno approvato un pacchetto di misure per definire una riforma delle 

regole fiscali internazionali coordinate e condivise. Il documento è stato oggetto di 

successive modifiche ed integrazioni, ripubblicato in via definitiva il 5 ottobre 2015 (c.d. 

Final Report 2015).  

Tale progetto esamina le problematiche riguardati l’evasione fiscale 

internazionale delle multinazionali, cercando di contrastare le politiche di pianificazione 

fiscale aggressiva. 
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Con il concetto “Base Erosion and Profit Shifting” si fa riferimento all’insieme di 

strategie di natura fiscale messe in atto dalle imprese per cercare di erodere la base 

imponibile (“Base Erosion”), sottraendo così risorse al fisco. Inoltre, la traslazione dei 

profitti (“Profit Shifting”) da Paesi ad alta imposizione a Paesi a tassazione ridotta o nulla, 

rappresenta anche questa una strategia di erosione del reddito imponibile.  

Questo pacchetto dà la possibilità ai Governi di colmare le lacune presenti nei 

sistemi fiscali vigenti, per evitare l’evasione fiscale o il dirottamento all’estero di profitti 

aziendali. 

Nel paragrafo “Developing a Global Action Plan to Address BEPS”, l’OCSE assume 

formalmente l’impegno a formulare un Piano D’azione (Action Plan) globale che si 

propone di definire concrete iniziative adottabili dai singoli stati per contrastare il 

fenomeno. 

L’obiettivo che si pone il piano BEPS è quello di riportare l’imposizione fiscale dei 

profitti aziendali nei Paesi le cui attività hanno luogo e dove queste creano realmente 

valore aggiunto. Si articola in 15 azioni, suddivise in tre macro-aree, fondamentali per il 

raggiungimento concreto degli obbiettivi posti dal BEPS. I tre pilastri che sorreggono il 

Piano fanno riferimento a (i) coerenza dei regimi fiscali nazionali in materia di attività 

trans-nazionali, (ii) sostanza alla base degli standard internazionali vigenti, (iii) 

trasparenza nello scambio di informazioni. Ci sono due ulteriori Azioni a carattere 

trasversale che completano la strategia: la prima in tema di economia digitale e la seconda 

sull’impiego di uno strumento convenzionale di tipo multilaterale. 

Il primo pilastro, volto alla coerenza dei regimi fiscali, all’ Azione n. 5 (Action n. 5) 

intitolata “Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account 

Transparency and Substance” (pubblicato il 16 settembre 2014), prende in esame le 

politiche fiscali dannose delle proprietà intellettuali (dette IP regimes), prevedendo la 

ristrutturazione del lavoro sulle pratiche fiscali dannose (Harmful Tax Practices), 

incrementando la trasparenza e portando in evidenza la sostanza delle operazioni. Inoltre 

prevede l’utilizzo di metodologie condivise nello stabilire standard minimi da rispettare 

per poter usufruire dei regimi a favore. È richiesto a tal fine uno scambio obbligatorio di 

informazioni tra Paesi in merito alle decisioni riguardanti i regimi agevolati in vigore e le 

procedure ad essi correlati. 
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Questa guida pone il suo focus sulla verifica dei regimi fiscali preferenziali, in 

particolare modo verifica che questi siano allineati con il principio della substantial 

activity (attività sostanziale). Il principio appena citato impone un allineamento tra la 

tassazione e la sostanza economica, in modo da garantire l’effettiva tassazione della 

ricchezza all’interno del Paese dove è stata effettivamente creata. Il principio cardine sta 

nell’esistenza di un rapporto diretto tra il reddito agevolabile e la spesa qualificata in 

Ricerca e Sviluppo sul bene immateriale oggetto di agevolazione. 

Per rispettare questo principio, sono stati realizzati tre diversi approcci: Value 

Creation Approach, Trasfer Pricing Approach e Nexus Approach. 

Il primo, basato sul Value Creation Approach, contrasta la delocalizzazione dei 

redditi prodotti dai beni immateriali, in modo da poterli tassare nel Paese in cui questi 

vengono prodotti. Sono perciò considerati legittimi i regimi in cui i contribuenti 

sostengono un significativo numero di attività di sviluppo. 

Il secondo, invece, fa riferimento al Transfer Pricing Approach, permettendo al 

beneficiario di usufruire del regime agevolativo se qualificato come titolare legale 

dell’intangibile, al quale possono far capo i relativi rischi e benefici economici. Per 

l’applicazione del regime agevolativo, viene richiesto al beneficiario lo svolgimento di un 

numero elevato di funzioni nel territorio della giurisdizione che ha istituito il regime a 

favore. 

L’ultimo approccio è il Nexus Approach,, il quale ha avuto il maggior numero di 

consensi tra i Paesi membri OCSE, e quindi è quello attuato. Secondo tale criterio, i benefici 

fiscalmente riconosciuti ai redditi derivanti dallo sfruttamento degli intangible, vengono 

determinati facendo riferimento alle spese sostenute per la loro realizzazione. Questo 

richiede una relazione tra benefici ricavati ed attività di ricerca e sviluppo messe in essere 

nel Paese che concede il beneficio fiscale. Le spese sostenute in R&S vengono utilizzate 

come sintomo (proxy) dell’effettiva esistenza di un’attività svolta nel Paese (substancial 

activity requirement) concedente l’agevolazione fiscale. Queste però non vengono 

considerate nel loro valore assoluto, ma viene presa in considerazione la quota parte delle 

medesime direttamente correlate al bene intangibile. Condizione necessaria per usufruire 

delle agevolazioni Patent Box, è che i soggetti titolari del reddito d’impresa esercitino 

direttamente o indirettamente, tramite contratti di ricerca con società non appartenenti 
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allo stesso gruppo o con università, enti di ricerca e organismi equiparati, attività di 

ricerca e sviluppo finalizzata alla produzione di specifici beni immateriali. 

L’applicazione del Nexus Approach mira a stabilire una correlazione tra spese di 

ricerca e sviluppo, bene intangibile e reddito da esso derivato e si risolve nell’applicazione 

della seguente formula: 

Il rapporto tra i costi qualificati sostenuti direttamente o indirettamente in 

outsourcing a parti terze indipendenti per lo sviluppo dell’IP (c.d. Qualifying expenditures 

incurred to develop IP asset) ed i costi complessivi per lo sviluppo dello stesso (Overall 

expenditures incurred to develop IP asset) viene definito Nexus Ratio.  

I costi qualificati sono costi direttamente connessi allo sviluppo del bene 

intangibile e sono sostenuti dal contribuente. Rientrano i costi per l’attività di ricerca e 

sviluppo, sia questa effettuata direttamente dal contribuente, sia affidata in outsourcing a 

soggetti terzi esterni al gruppo. Il documento OCSE lascia specificare al Legislatore 

nazionale le spese da includere nella categoria dei costi qualificati, evidenziando 

solamente che non dovrebbero rientrare in tale categoria gli interessi passivi, i costi di 

costruzione e i costi non direttamente legati allo specifico asset. Viene lasciata al 

Legislatore anche la facoltà di concedere un incremento (c.d. up - lift) del 30% dei costi 

qualificati, a patto che con l’aggiunta della maggiorazione i costi qualificati non superino 

il totale dei costi complessivi sostenuti dal contribuente.  

I costi complessivi vengono determinati come sommatoria dei costi qualificati e dei 

costi di acquisto dell’immateriale e le spese per servizi esterni che non possono essere 

considerati costi qualificati (es. costi per attività di ricerca e sviluppo affidate a società del 

gruppo). Ne deriva che, nel caso in cui l’attività di ricerca e sviluppo sia svolta 

direttamente dall’impresa o affidata e terzi indipendenti, il nexus ratio (ovvero il 

coefficiente necessario a determinare la quota di reddito oggetto di agevolazione) è pari 

ad 1, ovvero tutto il reddito prodotto dal bene immateriale può essere agevolato; d’altra 
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parte, se l’impresa acquisisce il bene immateriale da terzi e/o affida l’attività di ricerca e 

sviluppo a società del gruppo, la quota di reddito agevolabile è inferiore a quella del caso 

precedente, assumendo il coefficiente un valore inferiore a 1. 

Per attuare questa formula viene richiesto ai contribuenti la registrazione di una 

grande mole di dati e alle giurisdizioni l’istituzione di apposite procedure di monitoraggio.  

Sotto il Nexus Approach i beni immateriali ammessi sono i brevetti e gli altri asset di 

proprietà intellettuale assimilabili ai brevetti, quali software oggetto di copyright, IP asset 

caratterizzati da innovatività, originalità ed utilità, escludendo in tal modo i beni 

intangibili correlati al mercato, quali i marchi.  

Nel report finale 2015 vengono stabilite le regole di passaggio degli attuali regimi 

nazionali Patent Box al regime conforme al Nexus Approach. Inoltre viene disposto che, 

dal 30 giugno 2016, nessun nuovo soggetto potrà essere ammesso a preesistenti regimi 

nazionali preferenziali non conformi al suddetto approccio. Il divieto opera sia per i nuovi 

contribuenti, sia per i nuovi beni intangibili di cui siano titolari contribuenti già ammessi 

a beneficiare del precedente regime non conforme. Viene concesso ai singoli Stati di 

mantenere in vigore i preesistenti regimi non conformi per un periodo massimo di cinque 

anni, fissando al 30 giugno 2021 l’ultima data utile per l’abolizione degli stessi. 

 

1.3 QUADRO NORMATIVO ITALIANO 

Il regime di tassazione agevolato opzionale Patent Box è di recente introduzione 

nell’ordinamento italiano. La normativa in materia Patent Box a cui fare riferimento è la 

Legge 23 dicembre 2014 n.90 (Legge di Stabilità 2015), art. 1, commi 37-45, il cui obiettivo 

è quello di incentivare le imprese italiane e straniere a trasferire in Italia gli intangible 

detenuti all’estero, evitare che quelli già detenuti nello Stato italiano migrino all’estero e 

promuovere l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.  

Possono usufruire di tale regime di tassazione agevolata le società e gli enti 

commerciali detentori dei redditi provenienti dallo sfruttamento delle proprietà 

intellettuale, che però svolgono attività di ricerca e sviluppo. 
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Più dettagliatamente, la Legge n. 90/2014 stabilisce che le imprese possono, in via 

opzionale, escludere dalle tasse fino al 50% del reddito oggetto d’impresa generato dallo 

sfruttamento economico del bene intangibile, più specificamente, il regime permette di 

detassare il 30% nel 2015, il 40% nel 2016 e il 50% per gli anni successivi 

Poco dopo, questa legge è stata modificata dall’articolo 5 del Decreto Legge n. 3 del 

24 gennaio 2015, ovvero il c.d. Decreto Investment Compact. Pubblicato in G.U. n. 70 il 25 

marzo 2015, il citato Decreto introduce la categoria delle PMI innovative, delle nuove 

agevolazioni per le start up innovative e apporta delle modifiche normative in materia 

Patent Box, con lo scopo di estenderne l’ambito di applicazione. Nello specifico il Decreto 

ha ridefinito il rapporto di calcolo ed estesa l’agevolazione a tutti i tipi di marchi, anche 

quelli commerciali e non solo quelli equivalenti ai brevetti. L’inserimento dei marchi 

commerciali rappresenta un elemento caratterizzante del regime italiano rispetto ai 

Patent Box regime vigenti in altri Paesi UE2. Inoltre ha incluso tra gli intangibili oggetto 

del regime i disegni e i modelli. Oltre ad ampliare l’ambito oggettivo di applicazione, il 

suddetto Decreto Legge ha reso facoltativo il contradditorio preventivo (il c.d. ruling) per 

i redditi realizzati infragruppo e ha concesso l’esternalizzazione delle attività di Research 

and Development. Tutte queste manovre hanno lo scopo di rendere il nostro Paese 

maggiormente attrattivo a livello fiscale, ampliando la platea di soggetti potenzialmente 

interessati alla nuova misura. 

 In seguito, con l’emanazione in accordo tra il Ministro dello Sviluppo Economico 

(MISE) e il Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF) del Decreto Interministeriale del 

30 luglio 2015 e registrato alla Corte dei Conti in data 23 settembre 2015, vengono 

determinati i criteri di calcolo e l’ambito applicativo dell’agevolazione. Viene sancita 

anche l’irrevocabilità dell’opzione, ovvero, una volta esercitata, questa è valida per cinque 

periodi d’imposta.  

 

                                                           
2 Committeri G.M., Maggiore 'appeal' per il 'Patent box' con le modifiche dell''Investment Compact'' 
Corriere tributario, anno 2015, volume 38, fascicolo 8, pagg. 562-567 
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 Una volta scaduto il quinquennio, questa può essere rinnovata. Attraverso questo 

Decreto, sono stati definiti del Legislatore i principali dettagli della normativa, andando a 

disciplinare: 

 ambito di applicazione; 

 soggetti beneficiari; 

 soggetti esclusi; 

 modalità di esercizio e durata; 

 utilizzo in presenza di operazioni straordinarie; 

 definizione di bene immateriale; 

 tipologie di utilizzo agevolabili; 

 definizione di attività di ricerca e sviluppo; 

 determinazione della quota di reddito agevolabile; 

 modalità di reinvestimento del corrispettivo da cessione di beni immateriali; 

 modalità di tracciabilità delle spese e dei redditi; 

 procedura di ruling. 

 Il 10 novembre 2015, attraverso il Provvedimento prot. n. 144042 del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate, viene sancita l’approvazione del modello “Opzione per il 

regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali”, da 

utilizzare per l’esercizio dell’opzione nei primi due periodi d’imposta, quelli successivi al 

periodo in corso al 31 dicembre 2014. 

 Sempre nel medesimo anno, il 1° dicembre, l’Agenzia delle Entrate pubblica un 

provvedimento e la Circolare n.36/E, i quali contribuiscono a completare il quadro 

normativo ed attuativo del Patent Box. Questi documenti, rivolti in particolare alle piccole 

e medie imprese, hanno permesso che l’esercizio dell’opzione agevolata avvenga entro il 

31 dicembre 2015, per poi poterne valutare le condizioni e le convenienze entro i 

successivi 120 giorni. In questo lasso temporale, le imprese possono rinunciare 

all’opzione senza ricadute fiscali. Con tale Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i 

primi chiarimenti sulle modalità e gli effetti derivanti dall’esercizio dell’opzione, nonché 

trattato il tema delle perdite e delle operazioni straordinarie. 
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 Il Parlamento, in seguito, ha apportato due modifiche all’art. 1 della Legge di 

Stabilità 2015, attraverso la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016). 

Attuando la prima modifica, la voce “Opere d’ingegno” viene sostituita con il termine 

“Software protetto da copyright”.  La seconda modifica, invece, riguarda i criteri secondo 

i quali i beni immateriali congiuntamente utilizzati tra loro per la realizzazione di un 

prodotto o un processo devono essere considerati un unico bene immateriale ai fini delle 

agevolazioni. È necessario che sussista un vincolo di complementarietà per essere 

considerati un unico bene immateriale, in discordanza con il regime precedente che 

richiedeva l’appartenenza alla medesima categoria giuridica. 

 In riferimento alla possibilità di usufruire del regime fiscale opzionale, il 

Provvedimento del 23 marzo 2016, apportante modifiche ed integrazioni al precedente 

Provvedimento del 1° dicembre 2015 in medesima materia, ha esteso la scadenza di 

presentazione della documentazione a supporto dell’istanza a 150 giorni 

(precedentemente i giorni utili erano 120 a partire dalla data di presentazione della 

richiesta) per coloro che hanno presentato istanza in accordo preventivo dall’ 1/12/2015 

al 31/03/2016. 

 Ulteriori chiarimenti sul regime Patent Box e soluzioni interpretative a quesiti 

posti dai rappresentati delle Associazioni di Categoria e delle Professioni Libere, vengono 

forniti dell’Amministrazione Finanziaria con l’emanazione della Circolare n. 11/E del 7 

aprile 2016. La Circolare tratta la definizione dei beni intangibili idonei all’agevolazione, i 

metodi di calcolo, la determinazione del reddito agevolabile, l’oggetto dell’accordo 

preventivo. Viene stabilito che, tra le spese considerate per il calcolo del nexus ratio, 

possono rientrare anche le spese di marketing, a patto che queste siano riferite ad un 

marchio oggetto dell’opzione. Per la determinazione del reddito agevolabile assumono 

importanza i costi fiscalmente riconosciuti, includendo tra questi anche gli ammortamenti 

fiscalmente rilevanti, mentre le spese di ricerca che non si traducono in ricerca applicata, 

non devono essere considerate nel rapporto. Quel che concerne le operazioni 

straordinarie, invece, sono considerazioni di carattere favorevole. Per operazioni 

straordinarie si considerano le operazioni la cui natura si riferisca ad una vera e propria 

compenetrazione di aziende. Per questo motivo vengono annoverate solo la fusione, la 

scissione ed il conferimento di azienda, assistendo ad una subentrata del soggetto avente 

causa (società incorporante, società beneficiaria o società conferitaria) nell’esercizio 
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dell’opzione effettuata dal dante causa (società incorporata, società scissa e società 

conferente). Altri chiarimenti prendono in considerazione l’ambito soggettivo di 

applicazione, sottolineando che l’agevolazione può essere applicata da tutti i soggetti che 

risiedono nel territorio dello Stato, senza vincoli di natura giuridica, dimensionale e 

settoriale. L’agevolazione riguarda anche tutte le stabili organizzazioni presenti nel 

territorio italiano e appartenenti a soggetti residenti in altri Paesi, a patto che tra i Paesi 

vi sia un accordo attivo, in modo da evitare la doppia imposizione e garantire lo scambio 

di informazioni. 

 A partire dal 2017, attraverso il Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 “Disposizioni 

urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi 

per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” e convertito in Legge n. 96 

del 21 giugno 2017, il regime Patent Box non sarà più applicabile ai redditi derivanti 

dall’uso di marchi.  Il Decreto però conferma la validità delle opzioni esercitate per 

suddetti beni entro il 31 dicembre 2016, che consentiranno alle imprese richiedenti 

l’opzione di beneficiare delle deduzioni fino al termine del quinquennio. L’esclusione dei 

marchi tra i beni che generano reddito agevolabile è stata introdotta per adeguare il 

regime Patent Box italiano alle prescrizioni dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo 

Sviluppo Economico, in particolare con l’Action 5 dei BEPS. Viene anche trattato il vincolo 

di complementarietà tra i beni immateriali agevolabili utilizzati congiuntamente, 

sottolineando che i marchi non possono essere più agevolabili neppure nel caso fossero 

congiuntamente impiegati come beni complementari ad altri beni intangibili agevolabili. 

 È stato quindi approvato il Decreto Ministeriale del 28 novembre 2017 con il quale 

si attua quanto previsto dal precedente Decreto Legislativo n.50/2017. Le principali 

nuove novità apportate rispetto al Decreto Ministeriale del 30 luglio 2015 sono: 

• in riferimento all’ “ambito di applicazione” dell’opzione (art. 1, comma 1), non 

rientra più il marchio d’impresa tra i beni agevolabili e il termine “opere di 

ingegno” viene sostituito con quello di “software protetto da copyright”. 

• tra le “modalità di esercizio e durata” (art. 4, comma 2), viene richiesta la 

comunicazione in dichiarazione dei redditi per l’esercizio dell’opzione del Patent 

Box a partire dal 2017, indicando anche il numero dei beni immateriali a cui si 

riferisce, la classificazione di tali beni e l’ammontare del reddito agevolabile. 
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• tra la “definizione di bene immateriale” (art. 6, comma 1), viene riformulata la 

nozione di “know how”, ricollegando anche l’integrazione alla “tracciabilità delle 

spese” (art. 11, comma 2). Viene sottolineato che, qualora l’agevolazione riguardi 

direttamente o in via complementare il know how, il contribuente deve mantenere 

“specifiche evidenze documentali idonee a provare la sussistenza dei requisiti di 

cui al comma 2, art. 6”, ovvero i presupposti di “esistenza e protezione” secondo le 

norme vigenti in materia di proprietà intellettuale ed industriale.  

• di nuova introduzione è il cosiddetto “Granfathering” (art. 13), ovvero la gestione 

dell’eliminazione del marchio fra i beni eleggibili al Patent Box. Si precisa quanto 

affermato dalla norma primaria (D.L. 50/2017), che le operazioni esercitate nel 

2015 e nel 2016 aventi per oggetto i marchi di impresa restano in vigore per 5 

periodi di imposta e non sono più rinnovabili. 

• introdotto con tale Decreto anche ciò che riguarda lo “scambio di informazioni per 

le operazioni sui marchi” (art. 14), dedicato alle operazioni aventi per oggetto i 

marchi3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Landuzzi F., Marchi fuori dal Patent Box: il decreto aggiorna la regolamentazione, News Euroconference, 
2017 
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2. PRESUPPOSTO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL PATENT BOX 

 

2.1 PREMESSA 

 Il Patent Box è un regime opzionale irrevocabile, destinato ad agevolare l’utilizzo 

imprenditoriale dei diritti di proprietà industriale, quali brevetti, disegni, modelli, 

software protetti da copyright, know how. Prima dell’entrata in vigore del Decreto 

Legislativo n.50/2017, tra l’elenco dei beni oggetto di agevolazione, rientravano anche i 

marchi industriali, ora esclusi per inconformità con i principi OCSE. 

 L’art. 1, comma 37, della Legge di Stabilità 2015, successivamente modificato dal 

Decreto Legislativo 24 gennaio 2015 n.3, riserva l’applicazione del suddetto regime ai soli 

soggetti titolari di reddito d’impresa nel territorio italiano. A proposito, il successivo 

Decreto 30 luglio 2015, prevede, all’art. 2, la possibilità di esercizio dell’opzione da parte 

di tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, ovvero: 

a) Imprenditori individuali; 

b) Società di capitali ed enti commerciali residenti (art. 73, comma 1, lett. a) e b), del 

TUIR); 

c) Enti non commerciali residenti (art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR), relativamente 

all’attività commerciale eventualmente esercitata; 

d) Società di persone, escluse le società semplici, e altri soggetti residenti ad esse 

equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR; 

e) Società ed enti di sui l’art. 73, comma 1, lett. d) del TUIR, residenti in paesi con i 

quali l’Italia abbia sottoscritto un trattamento fiscale in vigore e con i quali risulti 

un effettivo scambio di informazioni, purché operanti nel nostro paese tramite 

stabili organizzazioni cui siano attribuibili i beni immateriali per i quali si richiede 

l’accesso al regime opzionale in rassegna4. 

                                                           
4 LEO M., Patent Box, Analisi di fattibilità, modalità operative e procedure, Il Sole 24 Ore, 2015 
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Figura 1 Presupposti applicativi soggettivi (fonte: Il Sole 24 Ore, Dicembre 2015) 

 

 Tali soggetti possono optare per il regime opzionale, a condizione che esercitino 

su essi attività di ricerca e sviluppo di cui l’art. 8, e che abbiano il diritto allo sfruttamento 

economico dei beni immateriali indicati all’art. 65. Ciò consente di collegare il godimento 

dell’opzione all’effettivo svolgimento di attività economica che si sostanzia nello sviluppo, 

manutenzione e accrescimento del bene stesso (“substantial activity”). In sostanza, 

bisogna che ci sia una relazione sostanziale tra le attività di ricerca e sviluppo, beni 

immateriale e reddito agevolabile. 

 

2.2 ATTIVITÀ D’IMPRESA E IMPRENDITORI INDIVIDUALI 

Il regime opzionale del Patent Box a favore dei soggetti esercitanti attività d’impresa, sia 

questa esercitata anche individualmente, richiede la determinazione della nozione fiscale 

di “imprenditore”. Per il fisco, imprenditore è il “soggetto percettore di redditi d’impresa, 

in virtù dell’esercizio di attività commerciale”. Questa definizione presenta dei tratti non 

totalmente sovrapponibili alla definizione civilistica data dall’ art. 2082 del Codice Civile. 

                                                           
5 Decreto Interministeriale 30 luglio 2015, art. 2. 
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 L’articolo 55 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (TUIR), sancisce che “Sono 

redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di 

imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, 

delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 

2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.  

Sono inoltre considerati redditi d'impresa: 

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette 

 alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.; 

b) i redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, 

 stagni e altre acque interne; 

c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui 

 all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo 

 e in accomandita semplice nonche' alle stabili organizzazioni di persone fisiche non 

 residenti esercenti attività di impresa6.” 

 Il legislatore del Testo Unico definisce solo indirettamente la nozione fiscale 

d’impresa, concentrandosi maggiormente su quella di attività generatrice di reddito 

imprenditoriale. A norma dell’art. 55 del TUIR, è imprenditore chi esercita “per 

professione abituale, anorché non esclusiva” le attività commerciali previste dall’art. 2195 

del Codice Civile, ovvero: 

a) attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 

b) attività intermediaria nella circolazione dei beni; 

c) attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 

d) attività bancaria o assicurativa; 

e) altre attività ausiliarie alle precedenti7. 

 Il semplice esercizio di una delle suddette attività viene considerata condizione 

sufficiente e necessaria per la titolarità di redditi d’impresa, a differenza della norma 

civilistica, la quale all’art. 2082 stabilisce che “è imprenditore chi esercita 

                                                           
6 Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 55 – Redditi d’impresa. 
7 Codice Civile, art. 2195 – Imprenditori soggetti a registrazione 
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professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello 

scambio di beni o di servizi8.”  

 Quanto all’espressione “professione abituale, annorché non esclusiva” usata all’art. 

55 del TUIR, la stessa richiede di essere interpretata come assenza di mera occasionalità, 

richiedendo il compimento, anche discontinuo, di una serie ripetuta di atti per la 

produzione o lo scambio di beni e di servizi9. Ciò viene confermato dalla complementare 

disposizione all’art. 67 del TUIR (lettera i)): “Sono redditi diversi se non costituiscono 

redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio (…) di imprese commerciali 

(…): i) redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente10.” 

 Inoltre, l’art. 55 del Testo Unico, considera redditi d’impresa anche i redditi 

derivanti dall’esercizio di attività che “non rientrano nell’art. 2195 del codice civile”, ma 

siano esse esercitate mediante una vera e propria organizzazione imprenditoriale. 

 

2.3 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON SOCIETARI RESIDENTI 

 L’art. 2 (lettera b)) del Decreto 30 luglio 2015, rimanda, all’art. 73, comma 1, lettere 

a) e b) del TUIR, la determinazione dei soggetti che possono favorire del regime in 

questione. In particolare, il Testo Unico fa riferimento ai soggetti passivi dell’imposta sul 

reddito delle società (IRES), quindi soggetti il cui reddito per definizione deriva da 

un’attività commerciale, includendo “le società per azioni e in accomandita per azioni, le 

società a responsabilità  limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, 

nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative 

europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; gli enti 

pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che 

hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali11.” Tra gli enti 

non societari, oltre ai trust e alle persone giuridiche, rientrano le associazioni non 

riconosciute, i consorzi e, più in generale, tutte le associazioni che manifestano il 

                                                           
8 Codice Civile, art. 2082 - Imprenditore 
9 Circolare 16 giugno 1987, n.13 
10 Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 67 – Redditi diversi 
11 Testo Unico del 22/12/1986 n.917, art. 73 – Soggetti passivi 
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presupposto d’imposta. Per quel che riguarda gli enti non commerciali, caratterizzati dalla 

mancata prevalenza di attività commerciale, nel caso in cui tale soggetto si avvalga del 

contributo di beni immateriale agevolabili per esercitare una marginale attività indicata 

dall’art. 55 del TUIR, è possibile per l’ente richiedere l’accesso al regime del Patent Box. 

L’agevolazione risulta limitata alla sola attività commerciale non prevalente. 

 

2.4 SOCIETÀ DI PERSONE RESIDENTI 

 Rientrano in tale categoria le società in nome collettivo e le società in accomandita 

semplice, mentre le società semplici vengono espressamente escluse dal Decreto MISE-

MEF, in quanto forma di società indirizzata al mero esercizio di attività agricole dal Codice 

Civile. 

 Non possono esercitare l’opzione le società di armamento e le società di fatto, 

anche se esercenti attività commerciali12. Sono escluse anche le associazioni tra 

professionisti o artisti o studi professionali, ovvero le associazioni senza personalità 

giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti o 

professioni. 

 

2.5 SOCIETÀ ED ENTI RESIDENTI IN PAESI WHITE LIST CON STABILE  

ORGANIZZAZIONE IN ITALIA 

 La facoltà di esercizio dell’opzione Patent Box è estesa anche alle stabili 

organizzazioni in Italia di società o altri enti non residenti. Con la presenza nel territorio 

di una stabile organizzazione, il reddito d’impresa vieni imputato allo Stato della fonte, 

qualora sia questo diverso da quello di residenza della casa-madre.  

 Il concetto di stabile organizzazione è contenuto nella legislazione interna all’art. 

162 del TUIR, recentemente modifica dalla Lege di Bilancio 2018 per adeguare la 

normativa italiana al nuovo art. 5 del modello OCSE, in seguito alle modifiche apportate 

                                                           
12 Testo Unico del 22/12/1986, art. 5- Redditi prodotti in forma associata 
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dall’Action 7. La stabile organizzazione viene designata come “una sede fissa di affari per 

mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul 

territorio dello Stato.  

L’espressione stabile organizzazione comprende in particolare: 

a) una sede di direzione; 

b) una succursale; 

c) un ufficio; 

d) un'officina; 

e) un laboratorio; 

f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo 

 relativo alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere, anche in zone 

 situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformità al diritto internazionale 

 consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all'esplorazione ed allo 

 sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del 

 mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali. 

f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato 

 costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio 

 stesso13.” 

 Gli elementi definitori sono: 

• l’esistenza di una sede d’affari; 

• la sua natura “fissa”, sia in termini spaziali che temporali; 

• la facoltà del contribuente di utilizzare tale sede fissa d’affari per l’esercizio di 

attività di impresa. 

 L’art. 162 del Testo Unico, di recente modifica da parte della Legge di Bilancio 

2018, indica altresì casi in cui una sede non viene considerata “stabile organizzazione”. 

Non sono comprese le prestazioni meramente ausiliarie o preparatorie, come il deposito, 

                                                           
13 Testo Unico del 22/12/1986, art. 162, modificato con Legge di Bilancio 2018 – Stabile organizzazione 
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l’esposizione e la consegna di beni/merci, il magazzinaggio, l’acquisto e la raccolta di 

informazioni. 

 Si può parlare anche di “stabile organizzazione personale” nel momento in cui vi 

sia un soggetto che agisca per conto di un’impresa non residente e che abitualmente 

concluda contratti o porti a conclusione contratti senza modifiche sostanziali da parte 

dell’impresa stessa. 

 L’art. 2 del Decreto del 30 luglio 2015, prevede il possibile accesso al regime 

agevolativo anche per società ed enti residenti in Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto 

un contratto per consentire lo scambio di informazioni, se queste possiedono una stabile 

organizzazione in Italia, e a tale stabile organizzazione siano attribuibili dei beni 

immateriali14. 

 Si pone ora il problema di determinare in modo esatto il reddito imputabile alla 

stabile organizzazione in Italia dei soggetti non residenti. L’art. 7 del Decreto Legislativo 

n. 147 del 14 settembre 2015 ha riformulato gli articoli 151, 152 e 153 del Testo Unico 

delle Imposte sul Reddito, abrogando l’art. 154. Le modifiche apportate allineano le 

disposizioni interne sulla determinazione del reddito delle stabili organizzazioni in Italia 

ai principi internazionali OCSE. L’approccio OCSE vede la stabile organizzazione come una 

“functionally separate entity”, ovvero un’impresa indipendente, entità distinta e separata 

dalla casa-madre. Il reddito da attribuire alla stabile organizzazione sarà quello che 

scaturisce da un’analisi funzionale volta a determinare i rischi assunti e i beni impegnati 

dalla stessa nel territorio dello Stato, coerentemente al dettato delle Convenzioni contro 

le doppie imposizioni: in particolare, l’articolo 7 del modello Convenzione OCSE, rispetto 

all’attribuzione degli utili e delle perdite alla stabile organizzazione, dispone che “gli utili 

di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che 

l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile 

organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili 

dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma solo nella misura in cui detti utili sono 

attribuibili a detta stabile organizzazione15”. 

                                                           
14 LEO M., Patent Box, Analisi di fattibilità, modalità operative e procedure, Il Sole 24 Ore, 2015 
15 Dimitri S., Decreto Internazionalizzazione – Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti: 
l’approccio OCSE entra nel TUIR, 2015 
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 A quest’ultimo proposito, secondo le indicazioni OCSE, la riconduzione alla branch 

italiana dei beni immateriali presuppone la localizzazione nel nostro Paese del processo 

decisionale in materia di attività di ricerca e sviluppo poste in essere in relazione ai beni 

interessati16. 

 Con la riforma dei sopracitati articoli del TUIR, il reddito d’impresa del soggetto 

non residente è unicamente quello prodotto dalla stabile organizzazione ed è determinato 

in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, risultanti da un apposito rendiconto 

economico-patrimoniale, redatto secondo i principi contabili previsti per i soggetti 

residenti aventi le medesime caratteristiche. 

 In tema Patent Box, risulta essere di cruciale importanza individuare, oltre al 

reddito complessivo della stabile organizzazione, il reddito direttamente imputabile 

all’utilizzo dei beni intangibili, verificando che i diritti di sfruttamento economico degli 

intangibili siano in capo alla stabile organizzazione. La difficoltà sta nel verificare che il 

possesso “economico” del bene appartenga alla stabile organizzazione, il quale si realizza 

riconducendo alla medesima le funzioni rilevanti per la titolarità degli asset. La titolarità 

dipende dalla natura delle attività e dal tipo di business svolto. 

 

2.6 SOGGETTI ESCLUSI DAL REGIME PATENT BOX 

 Il Decreto MISE-MEF, oltre che ad indicare i soggetti beneficiari del regime 

opzionale, all’art. 3 individua i soggetti che sono esclusi dall’applicazione del Patent Box.  

“Il beneficio di cui al presente decreto non si applica alle società:  

(i) assoggettate alle procedure di fallimento dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la 

 dichiarazione di fallimento;  

(ii) assoggettate alle procedure di liquidazione coatta dall’inizio dell’esercizio in cui 

 interviene il provvedimento che ordina la liquidazione;  

                                                           
16Formica G., Formica P., Le ambiguità del “Patent Box” nelle operazioni straordinarie riorganizzative 
Corriere tributario, anno 2016, volume 39, fascicolo 12, pagg. 921-927 
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(iii) assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese 

 in crisi dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara 

 l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria sulla base del 

 programma di cessione dei complessi aziendali di cui all’articolo 54 del decreto 

 legislativo 8 luglio 1999, n. 27017. “ 

 Oltre ad escludere le società già assoggettate a procedure di fallimento, 

liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria delle grandi 

imprese in crisi, la norma introduce anche un caso di decadenza del beneficio qualora tali 

procedure siano avviate in data successiva all’inizio dell’esercizio dell’opzione. La 

decadenza delle agevolazioni del regime Patent Box può avvenire con effetti retroattivi, a 

partire dal primo giorno dell’anno di avvio delle procedure sopra elencate. 

 Sempre suddetto articolo, ritiene che il beneficio possa spettare qualora la 

procedura in esame sia finalizzata alla continuazione dell’esercizio di attività economica. 

 Le ragioni di esclusione sono riconducibili al fatto che si tratta di procedure non 

finalizzate alla continuazione dell’esercizio di attività economica per le quali vigono criteri 

di determinazione del reddito diversi da quelli ordinari. 

 Sono esclusi anche i soggetti titolari di reddito d’impresa che determinano il 

reddito con metodologie diverse da quella analitica (nuovo regime forfettario, tonnage 

tax, società agricole che esercitano l’opzione per determinare il reddito su base catastale, 

ecc.)18 

 I soggetti che esercitano attività che, pur percependo redditi “dall’utilizzazione 

economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni 

relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico19”, sono 

riconducibili tra quelle di lavoro autonomo, ovvero che generano redditi diversi, sono 

esclusi dall’agevolazione. 

 

                                                           
17 Decreto MISE-MEF, art. 3, 2015 
18 Agenzia delle Entrate, Circolare n.11/E, 2016 
19 Testo Unico del 22/12/1986 n.917, art. 67 – Redditi diversi 
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2.7 LE OPERAZIONI STRAORDINARIE 

 Le operazioni straordinarie sono attività che non rientrano tra quelle della 

gestione ordinaria dell’impresa e hanno lo scopo di modificare o riconfigurare 

completamente le dimensioni o la struttura della stessa, le risorse umane e patrimoniali, 

gli assetti di governo, i profili gestionali e organizzativi. Tra le operazioni straordinarie, 

l’art. 5 del Decreto Interministeriale annovera la fusione, la scissione e conferimento 

d’azienda. In merito, non vi è una decadenza del regime agevolativo (come nelle 

precedenti ipotesi), ma un cambiamento del soggetto beneficiario: “il soggetto avente 

causa subentra nell’esercizio dell’opzione effettuato dal dante causa, anche in relazione al 

sostenimento dei costi di cui all’articolo 9 20”, ovvero subentra anche in relazione alla 

natura e all’anzianità dei costi da indicare nel rapporto costi qualificati e costi complessivi, 

secondo quanto richiesto dal Nexus Approach.  

 Con soggetto “dante causa” ci si riferisce alla società incorporata, scissa o 

conferente, mentre con il termine “avente causa” si intende la società incorporante, 

conferitaria o beneficiaria, la quale subentra ereditando la durata residua dell’opzione e i 

costi pregressi rilevanti ai fini del calcolo del reddito agevolato. Come precisato dalla 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 01/12/2015, le operazioni straordinarie 

risultano neutrali ai fini fiscali, mentre a livello organizzativo potrebbero consentire una 

più facile gestione della disposizione agevolativa in argomento con la costituzione di una 

IP Company, e allo stesso tempo, rendere più efficiente la gestione dell’attività di ricerca e 

sviluppo. 

 Anche a livello internazionale, come disposto nel paragrafo 52 dell’Action 5, si 

prevede che i vari Paesi che introducono una norma agevolativa sono chiamati a costruire 

delle normative che impediscano ai contribuenti di aggirare a proprio vantaggio il regime 

del Patent Box, ad esempio operando operazione che permettano di acquisire un’entità 

che possieda beni immateriale ma che questa non eserciti attività di ricerca e sviluppo da 

cui poter trarre redditi agevolabili. In tal modo vengono mascherate semplici operazioni 

di semplice acquisto di beni immateriali per operazioni straordinarie. Ad esempio, una 

società X, al posto di far risultare un acquisto diretto di un IP della società Y che lo ha 

                                                           
20 Decreto 30 luglio 2015, art. 5 
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autoprodotto, potrebbe acquisire la partecipazione di controllo della società Y e 

successivamente far esercitare a quest’ultima l’opzione per il regime agevolativo. In tal 

modo, la società X, stando al dettato dell’art. 5 del Decreto, si troverebbe nella situazione 

di poter considerare il bene immateriale entrato in suo possesso come autoprodotto e non 

come, in realtà, acquisito. 

 In pratica, si avrebbe un nuovo soggetto titolare dei beni immateriali agevolabili, il 

quale potrebbe concedere in uso ad altre società, realizzando uno sfruttamento 

economico indiretto. 

 Pertanto, secondo il parere dell’Amministrazione Finanziaria, le attività indicate 

dall’art. 5, sono solo quelle che abbiano ad oggetto operazioni tra vere aziende, ovvero 

come entità dotate di una propria struttura, comprensiva di una o più IP, rivolte 

all’esercizio di attività di ricerca e sviluppo o sfruttamento economico dei medesimi beni 

mediante l’autonoma capacità di produrre reddito. 

 Qualora si verifichino le condizioni di un’operazione straordinaria avente per 

oggetto effettivamente un’azienda, l’avente causa potrà subentrare nella posizione del 

dante causa anche se, quest’ultimo, non ha esercitato l’opzione prima dell’effettuazione 

dell’operazione. 

 Ciò comporterebbe inoltre la possibilità che la procedura di ruling diventi 

facoltativa, invece che obbligatoria per i soggetti che sfruttano direttamente i beni 

immateriali. Presupponendo che la società avente causa svolga una “substantial activity” 

in tema di ricerca e sviluppo, si ritiene che l’operazione straordinaria in questione non sia 

elusiva o abusiva anche se esclusivamente finalizzata ad evitare il ruling obbligatorio; ciò 

in quanto tale operazione non consente di beneficiare di alcun vantaggio fiscale. 

 La Circolare 11/E, sempre in tema di operazioni straordinarie, lascia dei 

chiarimenti anche in merito a tali operazioni poste in essere fino al 30 giugno 2016. Il 

documento dell’Agenzia delle Entrate ricorda che l’Action 5 prevede una clausola di 

salvaguardia operante nel periodo transitorio per le normative Patent Box non in linea 

con il principio cardine del Nexus Approach, permettendo entro il 30 giugno 2016 di 

ammettere al regime anche nuovi beni anche in deroga all’approccio cardine. L’Agenzia 

dell’Entrate ritiene che le operazioni di fusione, scissione e conferimento poste in essere 
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entro il 30 giugno 2016, permettano comunque all’avente causa di subentrare nella 

posizione del dante causa. Quindi, se il bene era stato autoprodotto dal dante causa o da 

questo acquistato prima del terzo periodo d’imposta antecedente all’entrata in vigore del 

regime (ovvero nel 2011 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno 

solare), lo stesso avente causa non deve considerare il costo di acquisizione del bene 

immateriale al denominatore del coefficiente nexus ratio. Tale interpretazione è volta ad 

agevolare operazioni di riorganizzazione aziendale, finalizzate a rendere fruibile il regime 

agevolativo: in ragione di ciò, l’Agenzia delle Entrate ritiene che essa possa essere riferita 

esclusivamente alle operazioni effettuate tra società appartenenti allo stesso gruppo nel 

momento di entrata in vigore della disciplina. Considerando che, ai sensi dall’art.1, comma 

45, della Legge di Stabilità 2015, le disposizioni in materia Patent Box si applicano dal 

periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2014, si ritiene che solo le operazioni poste 

in essere entro il termine ultimo previsto per le nuove ammissioni a regimi non coerenti 

con l’approccio Nexus (ovvero 30 giugno 2016) tra società che alla data del 31 dicembre 

2014 appartenevano al medesimo gruppo societario, possono beneficiare di tale 

interpretazione estensiva dell’art.5, anche se le medesime operazione hanno ad oggetto 

beni immateriali e non aziende. 

 Altra tematica trattata nella Circolare 11/E riguarda il riallineamento fiscale dei 

maggiori valori iscritti in sede di operazioni straordinarie ai fini del nexus. Tali maggiori 

valori contabili dell’IP, iscritti a bilancio in seguito all’imputazione del disavanzo da 

fusione o scissione o conferimento d’azienda, non rilevano ai fini della determinazione del 

coefficiente, in quanto si considera il costo effettivamente sostenuto dal soggetto 

acquirente e non quello che deriva da rilevazioni meramente contabili. Anche in questo 

caso l’interpretazione fornita riguarda le sole ipotesi in cui l’operazione straordinaria 

abbia ad oggetto un’azienda, oppure sia messa in essere all’interno dello stesso gruppo 

societario. D’altra parte, in tutti i casi differenti, occorre fare attenzione che tali disavanzi 

potrebbero effettivamente essere espressione esclusiva del valore dell’intangibile. In tali 

ipotesi il disavanzo, sia esso da annullamento o da concambio, imputato al bene 

immateriale, rileverà anche ai fini del calcolo del nexus ratio. 
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3. PRESUPPOSTO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE 

 

3.1 DEFINIZIONE DI BENE IMMATERIALE 

 Partendo dalla nozione civilistica di azienda, ovvero “complesso di beni organizzati 

dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa21”, questa può essere considerata come un 

sistema organizzato di risorse tecniche e umane in continuo cambiamento con lo scopo di 

generare ricchezza tramite il raggiungimento di obiettivi sia economici che strategici. Il 

raggiungimento di tale scopo è dovuto soprattutto grazie al lavoro e le competenze 

intellettuali in grado di formulare strategie ed obiettivi sostenibili ed efficaci, di rinnovare 

la struttura e l’organizzazione, di programmare le attività in funzione degli obiettivi, di 

ottenere ed utilizzare le necessarie risorse tecniche per i processi di trasformazione e di 

trasferimento di beni e del know how. 

 Identificando l’impresa come appena enunciato, il capitale, ovvero le risorse, 

svolgono una funzione indispensabile. Con il termine capitale ci si riferisce sia a beni 

tangibili, ovvero gli immobili materiali il cui valore è certamente quantificabile, sia ai 

componenti intangibili, quali il capitale individuale, l’innovazione, le tecnologie. 

 Il valore di un’azienda è costituito da elementi fisici, da capitale finanziario e da 

beni intangibili (c.d. capitale intellettuale). L’intangibilità del bene non si traduce in 

immaterialità del tale, ma nella difficoltà di tradurre il suo valore in termini finanziari. A 

differenza degli elementi fisici di un’azienda per i quali sono stati istituiti criteri per 

monetizzare il loro valore, il capitale intellettuale è principalmente costituito da elementi 

(quali la qualità del personale o la reputazione presso i consumatori) per i quali non sono 

dati metodi universali per la loro valutazione monetaria.  

 I beni immateriali sono sempre più i protagonisti nella valutazione dell’azienda, 

rivestendo un ruolo importante nel determinare il vantaggio competitivo, diventando 

fattori critici di successo, sostituendo d’importanza i beni materiali. 

                                                           
21 Codice Civile, art. 2555 – Nozione d’azienda 
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 L’ambito oggettivo di applicazione del Patent Box, il quale è stato più volte 

ampliato e integrato, assolve il compito di segnalare quali sono i beni immateriali il cui 

reddito è idoneo all’applicazione del regime fiscale, condizionato allo svolgimento, da 

parte dei soggetti che ne usufruiscono, di attività di ricerca e sviluppo.  

 La normativa interna inerente a tale regime, nel corso degli anni, ha apportato 

variazioni in tema. 

 La Legge di Stabilità 2015, dava una definizione generica per quel che riguarda 

l’ambito oggettivo, enunciando che i redditi interessati erano quelli derivanti dall’utilizzo 

di “opere dell'ingegno (dunque l’intera categoria di opere intangibili proteggibili in base 

al diritto d’autore), da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti 

ai brevetti, nonchè da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel 

campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (ad esempio 

informazioni segrete o riservate)22”. 

 Con la successiva revisione in materia attraverso l’Investment Compact, viene 

rimossa la limitazione che prevede l’agevolazione dei marchi d’impresa solo se 

“funzionalmente equivalenti ai brevetti”, estendendola a tutti i marchi, inclusi quelli 

commerciali.  

 Il Decreto Interministeriale del 30 luglio 2015, Decreto Attuativo del nuovo regime, 

all’art. 6 detta la definizione di bene immateriale, facendo riferimento a norme nazionali, 

dell’Unione Europea ed internazionali. Il Decreto, inoltre, stila un elenco di beni, 

facendone rientrare: 

• software protetto da copyright; 

• brevetti industriali, siano essi concessi o in corso di concessione; 

• marchi di impresa; 

• disegni e modelli; 

• informazioni industriali. 

 

                                                           
22 Legge di Stabilità 2015, art. 1, comma 39 



33 
 
 

 Suddetto articolo del Decreto menziona esclusivamente i software protetti da 

copyright, perseguendo la necessità di rendere conforme il dettato normativo con le linee 

guida OCSE, riconoscendo comunque anche i redditi prodotti dai marchi, i quali non 

rientrano nelle guide dell’Organizzazione internazionale. 

 Ancora, la Legge di Stabilità 2016 ha modificato la Legge di Stabilità 2015, dettando 

che i software protetti da copyright sono le uniche opere dell’ingegno rientranti nel campo 

di applicazione del regime. Con l’emanazione di tale Legge, sono stati risolti i dubbi che 

vergevano tra il Decreto attuativo Patent Box e la Legge di Stabilità 2015, sulla non 

corrispondenza terminologica. Sono stati così esclusi le opere letterarie, le opere 

drammatiche, le opere scientifiche, le opere didattiche, i format radiotelevisivi, le opere 

fotografiche, le opere dell’arte cinematografica, le opere della scultura, le opere e le 

composizioni musicali, i disegni e le opera dell’architettura, i progetti di lavori in 

ingegneria, ecc.. 

 Sempre in tema di beni esclusi dall’agevolazione, la Circolare 11/E del 2016 ritiene 

che “in tale categoria siano annoverabili le liste di nominativi, quali ad esempio le liste 

fornitori e clienti, che contengono informazioni aggregate ed utilizzabili dalle imprese in 

chiave di direct marketing.23” 

 Infine, di recente emanazione, l’ultimo comma dell’art. 56 del Decreto Legge 

50/2017, convertito nella Legge 96/2017, adotta delle disposizioni di revisione del 

Decreto MISE-MEF, nello specifico apporta una limitazione nell’ambito oggettivo di 

applicazione dell’agevolazione eliminando dall’elenco dei beni immateriali agevolabili i 

marchi d’impresa. Con tale manovra il Legislatore nazionale si allinea alle guide linea 

OCSE, le quali non prevedono l’inclusione di suddetti beni nel regime. 

 Ad oggi, perciò, sono ammessi all’agevolazione i redditi derivanti dall’utilizzo di 

“di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonchè da 

processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, 

commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili24.” 

                                                           
23 Circolare 11/E, Agenzia delle Entrate, 2016 
24 Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 
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 Come accennato soprastante, il Decreto Attuativo nella definizione ed 

identificazione dei beni in oggetto rimanda alle disposizioni indutrialistiche, attribuendo 

rilevanza per relationem alle “norme nazionali, dell’Unione europea, trattati e convenzioni 

internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili al relativo 

territorio di protezione”. La platea di normative di riferimento include, perciò, sia le 

disposizioni italiane o quelle aventi efficacia nel territorio italiano, sia le normative 

industrialistiche straniere laddove pertinenti. La relazione illustrativa evidenzia come “i 

beni immateriali oggetto del regime in parola sono non solo quelli tutelati in Italia ma anche 

quelli tutelati in un qualsiasi Paese estero in base alle norme ivi applicabili”25. 

 La Circolare 11/E del 2016 ha puntualizzato che per quel che riguarda i titoli di 

proprietà industriale indicati nel Decreto Patent Box, ovvero brevetti, marchi e disegni, 

non si esclude l’applicabilità del regime fiscale a tipologie di proprietà industriale che 

sostanzialmente sono equiparabili ma vengono indicate con nomen iuris nel Paese di 

riferimento diverso rispetto all’ordinamento italiano. 

 La Circolare ribadisce che il diritto ad utilizzare gli intangible indicati all’art. 6 del 

Decreto Attuativo, al fine di trarne i frutti economici, si pone come condizione necessaria 

per poter usufruire dell’agevolazione, ma non è requisito sufficiente: infatti, il 

contribuente dovrà sempre aver cura di verificare se a tali beni sia possibile attribuire un 

valore dal quale derivano componenti positivi di redditi che concorrono alla formazione 

del reddito di impresa26. 

 

3.2 ESCLUSIONE DEI MARCHI – MANOVRA CORRETTIVA 2017 

 Come in precedenza accennato, il regime in questione ha subito modifiche 

recentemente, cambiando le regole attuative di tale disciplina per potersi allineare alle 

linee guida OCSE. L’ art. 56 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50 (da qui in poi Manovra 

Correttiva 2017), ha apportato modifiche all’ambito oggettivo di applicazione del regime 

                                                           
25 Dallocchio M., Papotti R.A., Pieroni L., Patent Box, Analisi legali e benefici fiscali, ottimizzazione 
gestionale, patrimoniale e finanziaria, EGEA s.p.a., 2016 
26 Valente P., et al., Patent Box e gestione dei beni immateriali, IPSOA, 2017 
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agevolato stabilite dalle disposizioni dell’art. 1, commi 37-45, della Legge 23 dicembre 

2015, n. 190 (Legge di Stabilità 2015). 

 In particolare modo, il comma 1, lett. a), dell’art. 56 sostituisce completamente il 

comma 39 della precedente legge primaria ed incorpora anche quando disposto dal 

comma 42ter, il quale viene abrogato. 

 Con la revisione di suddetti commi della Legge di Stabilità, la Manovra Correttiva 

2017 fornisce un elenco aggiornato di beni immateriali agevolabili, escludendo dal poter 

usufruire del beneficio tutti i redditi derivanti dai marchi d’impresa, sia in ipotesi di 

utilizzo singolo che di utilizzo congiunto. 

 A seguito delle modifiche, il comma 39 risulta perciò riformulato nel seguente 

modo: “I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di software protetto 

da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonchè da processi, formule e 

informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o 

scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo, in 

quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. Le disposizioni del presente 

comma si applicano anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, 

collegati tra loro da vincoli di complementarità, ai fini della realizzazione di un prodotto o 

di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni 

immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli indicati nel primo 

periodo27.” 

 Tali modifiche sono state effettuate per allineare il regime Patent Box italiano con 

le linee guida stabilite nel documento OCSE Countering Harmful Tax Practices More 

Effectly, Taking into Account Trasparency and Substance, Action 5-2015, Final Report. Il 

documento redatto dall’OCSE, infatti, non riconosce alle agevolazioni relative ai marchi il 

requisito del nexus ratio che deve contraddistinguere gli IP Regimes per non poter essere 

considerati harmful (i. e. regimi fiscali dannosi). Il principio affermato dall’Action 5 

prevede che le agevolazioni fiscali, affinché siano considerate non idonee a determinare 

una competizione fiscale dannosa, devono attrarre attività reali e non semplici basi 

imponibili ed essere destinate a redditi che derivino da un’attività sostanziale (i. e. 

                                                           
27 Decreto Legge 24 aprile 2017 n.50 
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substantial activities) effettivamente esercitate dal contribuente. Il Nexus ratio costituisce 

una declinazione del principio della sostanza, che limita il beneficio fiscale ai soli casi in 

cui sia verificato un nesso tra il bene intangibile e le attività qualificate idonee a generare 

tale bene, e misura l’agevolazione proporzionalmente ai costi sostenuti nel tempo dal 

contribuente per lo svolgimento delle relative attività, in particolar modo assumono 

rilievo le attività di ricerca e sviluppo in cui si sostanzia la fase creativa del bene. Da qui, 

due esigenze strettamente collegate tra loro: da un lato la ricerca del nesso tra il reddito 

prodotto dall’intangible e le attività da cui il bene è stato generato, e dall’altro la necessità 

di misurare “l’intensità” del nesso mettendo a confronto tutti i costi “qualificati” sostenuti 

dal contribuente per le attività esercitate e l’ammontare complessivo di tutti i costi relativi 

al bene28. 

 Sotto il profilo di una competizione fiscale non dannosa, per rendere legittimi i 

regimi di favore dei beni immateriali, è necessario che il reddito prodotto a posteri, sia 

oggetto di specifiche attività di ricerca e sviluppo sostenute antecedentemente.  

 Con riferimento ai marchi, le caratteristiche del nexus non combaciano con le 

specificità di tali beni immateriali, i quali sono creati prima delle attività destinate a 

promuoverli e a valorizzarli, rendendo meno “intenso” il nesso tra il reddito e le attività 

qualificate. Infatti, dal documento BEPS: “The Nexus approach focuses on establishing a 

nexus between expenditures, these IP assets, and income. Under the nexus approach, 

marketing-related IP assets such as trademarks can never qualify for tax benefit under an 

IP regimes29”. 

 La Manovra Correttiva 2017 non si limita ad escludere i marchi dalla lista dei beni 

agevolabili, ma riformula anche la nozione di beni complessi, ovvero quei beni immateriali 

legati da vincoli di complementarietà ed utilizzati congiuntamente. Abrogato l’art. 42-ter 

della Legge n.190/2014, ed inserito in un secondo periodo all’art. 39 della novella Legge, 

viene previsto che tra i redditi agevolabili rientrino anche quelli derivanti dall’utilizzo 

congiunto di beni immateriali, sempre che i beni in oggetto possano singolarmente 

accedere ai benefici del regime. Poiché il marchio, per effetto della Manovra, è escluso 

                                                           
28 Gasparri T., Marchi d’impresa esclusi dal Patent Box 
Il fisco, anno 2017, fascicolo 24, pagg. 2335-2340 
29 Action 5: 2015 Final Report 
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dell’elenco dei beni immateriali agevolabili, tale esclusione si ripercuote anche a livello di 

beni complessi, laddove vi sia un rapporto di complementarietà con il marchio. 

 È importante precisare che esiste una forte interazione tra i marchi e i brevetti in 

settori ad alto contenuto innovativo, permettendo di continuare a commercializzare un 

prodotto anche dopo la scadenza del brevetto, in quanto il marchio rappresenta un 

elemento di fidelizzazione e quindi di finanziamento per l’intera impresa. In un’ottica 

futura, quindi, l’esclusione dei marchi dalle agevolazioni fiscali per la mancanza del 

“nesso” richiesto indispensabilmente dal Nexus approach, potrebbe essere rivista almeno 

nella misura in cui essi continuino a collegarsi con attività d’impresa e brevetti. 

 Con l’esclusione di tali beni dal regime Patent Box, le imprese italiane operanti nel 

cosiddetto settore del Made in Italy, ne hanno sofferto molto in quanto, proprio attraverso 

il marchio, riescono a dare espressione alla qualità, ricercatezza e originalità della 

produzione, riconosciuta a livello mondiale. Per questo l’Assonime, ovvero l’associazione 

fra le imprese italiane per azioni volta a trattare i problemi interessanti lo sviluppo 

dell’economia italiana, ha sostenuto la necessità di introdurre una forma di agevolazione 

mirata a tali beni. 

 Sempre all’interno della Manovra Correttiva, all’art. 56, commi 2 e 3, viene 

introdotta una disciplina transitoria di coordinamento delle nuove regole con quelle 

previgenti, distinguendo tra contribuenti che hanno periodo d’imposta coincidente con 

l’anno solare e quelli con periodo d’imposta non coincidenti con l’anno solare. Gli effetti 

temporali di tale disciplina, però, non combaciano perfettamente con i tempi transitori 

previsti dall’Action 5 dei BEPS, i quali ultimano il tempo di adeguamento dei regimi non 

ancora conformi entro il 30 giugno 2016, con periodo transitorio entro il 30 giugno 2021 

(c.d. periodo transitorio di grandfathering). In altri termini, per i contribuenti che hanno 

esercitato entro il 30 giugno 2016, l’opzione per l’accesso al regime Patent Box non 

conforme alle linee guida OCSE, possono usufruire dei benefici di tale regime fino al 30 

giugno 2021; mentre, le opzioni esercitate oltre il 30 giugno 2016 per regimi non 

compliant, non risultano tollerate dall’Action 5. 

 Infatti, per quel che riguarda i primi soggetti, ovvero i contribuenti con il periodo 

d’imposta coincidente con l’anno solare, il comma 2 stabilisce che le nuove disposizioni si 

applicano “per i periodi d'imposta per i quali le opzioni, di cui al comma 37 dell'articolo 1 
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della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono esercitate successivamente al 31 dicembre 

201630”. Quindi, per i soggetti solari, la data ultima per l’accesso al regime anche se non 

conforme, è il 31 dicembre 2016, e non il 30 giugno 2016 come richiesto 

dall’Organizzazione. Ciò è confermato al comma 3 dell’art. 56 della Manovra, nel quale vi 

è una clausola di salvaguardia per le operazioni esercitate da suddetti soggetti entro la 

fine del 2016, ai quali continuano ad applicarsi le norme vigenti prima delle modifiche 

recate dalla novella disciplina, precisando che “si applicano le disposizioni vigenti   

anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, 

relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta successivi a quelli in 

corso al 31 dicembre 201431.”  Perciò, quanto alle opzioni esercitate entro fine del 2016, si 

applica il regime ante Manovra Correttiva 2017. 

 Per quel che riguarda i soggetti con esercizio a “cavallo”, la nuova disciplina 

sembrerebbe ammettere le opzioni esercitate anche successivamente il 30 giugno 2016. 

Infatti, per i contribuenti con esercizio non coincidente con l’anno solare, la modifica 

apportata dal Governo ha effetto con decorrenza dal terzo periodo d’imposta successivo 

in quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni sono esercitate 

successivamente al 31 dicembre 2016. 

 Ricapitolando, l’elenco aggiornato dei beni oggetto del beneficio fiscale dettato 

dalla legislazione in materia più recente, ovvero il Decreto Ministeriale del 28 novembre 

2017 con il quale si attua quanto previsto dal precedente Decreto Legislativo n.50/2017, 

sono: 

• software protetto da copyright; 

• brevetti industriali (concessi o in corso di concessione); 

• disegni e modelli, giuridicamente tutelabili; 

• processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo 

industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili; 

 

                                                           
30 Decreto Legge 24 aprile 2017 n.50 
31 Decreto Legge 24 aprile 2017 n.50, art. 56, comma 3 
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• due o più beni immateriali tra quelli indicati alle lettere da a) a d), collegati tra loro 

da un vincolo di complementarietà 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. 

 

3.3 SOFTWARE PROTETTO DA COPYRIGHT 

 La Circolare 11/E dell’Agenzia delle Entrate, definisce tale categoria di intangible 

come “programmi per elaborare in qualunque forma espressi purchè originali quale 

risultato di creazione intellettuale dall’autore32”. 

 Il software è, in genere, un programma per elaboratore o un gruppo di programmi 

per elaboratore interoperanti, ovvero una sequenza di istruzioni in codice per 

determinare l’esecuzione di operazioni aritmetiche o logiche su dati in ingresso al fine di 

produrre dati di uscita. La categoria “elaboratore” è ampia, includendo diverse tipologie 

di programmi, tra cui personal computer, workstations, smart-phone, tablet-pc, 

dispositivi di telecomunicazione, registratori di cassa, console per videogiochi, ecc. 

 Con il termine software protetto da copyright, il legislatore racchiude tutti i 

programmi per elaboratore, purché questi siano originali e come risultato di una 

creazione intellettuale dell’autore. A fronte dei consistenti investimenti attuati dalle 

imprese per lo sviluppo dei software, gran parte delle legislazioni nazionali prevedono che 

il bene in questione sia tutelato in base alle leggi sul diritto d’autore, paragonando la 

creazione del codice dell’elaboratore ad un’attività dell’ingegno umano simile a quella 

richiesta per la creazione di un’opera letteraria. Il presupposto per la tutale del software 

coperto da copyright non è costituito da nessuna forma di registrazione o brevettazione, 

ma dal concetto di opera protetta, determinato dal linguaggio informatico dotato di 

caratteristiche di novità e creatività. Tuttavia, numerosi ordinamenti prevedono dei 

sistemi di registrazione dei software presso enti competenti, ad esempio il Pubblico 

Registro Speciale Dei Programmi Per Elaboratore presso la SIAE, i quali assegnano al 

programma una data di deposito ed iscrive al registro la titolarità del diritto d’autore. 

                                                           
32 Circolare n.11/E, Agenzia delle Entrate, 2016 
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Sebbene opzionale il deposito del programma per elaboratore presso un ufficio 

competente, in riferimento al Patent Box, presenta diversi vantaggi tra cui quello di 

agevolare il censimento dei software in un’azienda e di facilitare la correlazione agli 

investimenti attuati per la realizzazione o revisione dello stesso. 

 Spesso le imprese esternalizzano lo sviluppo di un software, soprattutto quando 

queste sono non qualificabili come software houses. In tal caso è importante che la 

titolarità dei diritti di esclusiva connessi al bene in questione, sia regolata tra le parti 

attraverso specifici contratti, in modo da provare agevolmente l’effettiva titolarità dei 

diritti, in modo da poter correlare l’investimento sostenuto dall’impresa rispetto il reddito 

generato, come quanto dettato dal principio del Nexus approach. La prova del possesso 

deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, trasmessa all’Agenzia delle Entrate, 

rilasciata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

nella consapevolezza delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere. 

Tale dichiarazione deve attestare la titolarità dei diritti esclusivi sul software, sia essa a 

titolo originario o derivato, e la sussistenza dei requisiti di tutela di originalità e creatività, 

ritenuti requisiti sostanziali. 

 Rimane da precisare che, secondo la Legge di Stabilità 2016, il diritto d’autore, fatta 

appunto eccezione per il software protetto da copyright, rimane escluso dal regime fiscale 

agevolativo. Questo lo si può affermare in quanto il termine generico “opere dell’ingegno” 

è stato sostituito con “software protetto da copyright”. Tale modifica ha così escluso 

dall’ambito oggettivo di tassazione le suddette opere, ovvero le opere letterarie, le opere 

drammatiche, le opere scientifiche, le opere didattiche, i format radiotelevisivi, le opere 

fotografiche, le opere dell’arte cinematografica, le opere della scultura, le opere e le 

composizioni musicali, i disegni e le opere di architettura, i progetti di lavori 

dell’ingegneria. 

 In base a quanto sancito dalla Circolare, restano esclusi dalla categoria dei beni in 

esame, le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di programma, 

compresi quelli alla base delle sue interfacce. 
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3.4 BREVETTI INDUSTRIALI 

 In questa categoria, come specificato dal Decreto 28 novembre 2017, rientrano, 

oltre che ai brevetti industriali concessi o in corso di concessione, anche i brevetti per 

invenzione, comprese le invenzioni biotecniche e i relativi certificati complementari di 

protezione, i brevetti per modello di utilità, nonché i brevetti e i certificati per le varietà 

vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori. 

 Facendo riferimento a quanto sancito dall’art. 2585 del Codice Civile, “possono 

costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un’applicazione industriale, 

quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un 

utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione 

tecnica di un principio scientifico, purchè essa dia immediati risultati industriali. In questo 

ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall’inventore33.” 

 L’oggetto del brevetto viene anche a sua volta definito dal Codice della Proprietà 

Industriale all’art. 45, comma 1, considerando tali “le invenzioni, in ogni settore della 

tecnica, che sono nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere 

un’applicazione industriale34.” 

 Stando a quanto enunciato dai precedenti articoli, il brevetto per invenzione 

industriale deve essere una soluzione tecnica nuova e inventiva, lecita (ovvero conforme 

all’ordine pubblico e al buon costume) e dotato del carattere dall’industrialità (per poter 

essere oggetto di fabbricazione). Quindi, non tutte le innovazioni possono essere 

brevettate, ma solo quelle che soddisfano i requisiti sopracitati di novità, attività 

inventiva, industrialità e liceità, come anche riportato negli articoli 45 e 50 del Codice 

della Proprietà Industriale. 

 Con il termine “novità”, l’art. 46 del C. p. i., fa riferimento a un’invenzione non 

compresa nello stato della tecnica, cioè che non sia stata divulgata o resa accessibile al 

pubblico, indipendentemente dal soggetto che ha divulgato e i metodi utilizzati. Pertanto, 

per evitare di perdere il requisito di novità, l’interessato ha l’onere di mantenere la 

segretezza dell’innovazione almeno fino alla data di domanda di deposito 

                                                           
33 Codice Civile, art. 2858 – Oggetto del brevetto 
34 Codice della Proprietà Industriale, art 45, comma 1 – Oggetto del brevetto 
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dell’innovazione. La durata della tutela è pari a 20 anni dal deposito, indice della durata 

massima del diritto. 

 La Circolare 11/E fa un elenco preciso della categoria di beni in esame, definendo 

i brevetti industriale come: 

• brevetti per invenzione; 

• brevetti per modello di utilità; 

• brevetti per nuove varietà vegetali; 

• topografie di prodotti a semiconduttori; 

• certificato complementare per prodotti medicinali; 

• certificato complementare per prodotti fitosanitari. 

 La titolarità della proprietà industriale viene concessa dai competenti Uffici 

nazionali, comunitari od Organismi internazionali. In particolare modo, per i brevetti per 

invenzione si ricorre più frequentemente alla Direzione Generale Lotta alla 

Contraffazione, all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGLC-UIBM) e all’Ufficio europeo dei 

brevetti; per i brevetti per le nuove varietà vegetali si rivolge alla Direzione Generale Lotta 

alla Contraffazione, all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGLC-UIBM) e all’Ufficio 

comunitario delle varietà vegetali; per i modelli di utilità, le topografie di prodotti a 

semiconduttori, i certificati complementari per prodotti medicinali ed i certificati 

complementari per prodotti fitosanitari alla Direzione Generale Lotta alla Contraffazione 

e all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGLC- UIBM). 

 La legislazione Patent Box prevede, oltre che ai brevetti concessi, anche quelli in 

corso di concessione, ovvero quei beni per i quali le domande per il rilascio dei titoli di 

proprietà siano state depositate presso gli Uffici competenti, dimostrabile attraverso la 

produzione e il rilascio di una ricevuta da parte dell’Ufficio competente. 

 

3.5 DISEGNI E MODELLI GIURIDICAMENTE TUTELABILI 

 A questa categoria di beni immateriali consegue una molteplicità di requisiti di 

tutela. I disegni e i modelli sono giuridicamente tutelati sia se registrati (previsto dal 

diritto interno dagli articoli 31 e ss. del Codice di Proprietà Industriale e accordati sulla 
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base del Regolamento CE n.6/2002 del 21 dicembre 2001), sia se non registrati, a patto 

che presentino gli stessi requisiti di validità richiesti ai fini della registrazione 

(Regolamento CE 6/2002).  

 Gran parte delle legislazioni nazionali prevedono la tutelabilità dei disegni o 

modelli industriali registrati, istituendo una procedura amministrativa di registrazione 

mirata ad accertare il rispetto delle formalità richieste. Anche a livello sovranazionale ed 

internazionale, ci sono normative e convenzioni che prevedono la registrazione dei beni 

in oggetto aventi efficacia in più Paesi aderenti, quali ad esempio le registrazioni presso 

l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) o presso il Word 

Intellectual Property Organization (WIPO). 

 La registrazione dei disegni e dei modelli industriali, sia essa nazionale o a livello 

internazionale, tutela i beni per una durata quinquennale, rinnovabile fino ad un massimo 

di 25 anni dalla data di deposito della domanda; mentre, per i disegni e modelli non 

registrati, ai quali manca il deposito formale della domanda di registrazione, la tutela ha 

durata massima di 3 anni dalla data di divulgazione del diritto al pubblico. 

 L’art. 31 del Codice della Proprietà Industriale definisce i beni che possono 

costituire oggetto di registrazione come i disegni e i modelli, l’aspetto dell’intero prodotto 

o di una sua parte che risulta dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della 

forma, della struttura superficiale, nonché dei materiali del prodotto stesso, quali il suo 

ornamento, aventi il requisito della novità e dalla individualità. Per prodotto si fa 

riferimento a qualsiasi oggetto industriale o artigianale, includendo anche i componenti 

utili alla formazione del prodotto complesso, gli imballaggi, le prestazioni, i simboli grafici 

e caratteri tipografici, escludendo, però, i programmi per elaboratore (i.e. software). 

 I requisiti sostanziali per la tutela giuridica dei suddetti beni, come visto anche per 

i brevetti, sono: 

• Novità: un disegno o un modello è considerato nuovo se nessun disegno o modello 

è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di 

registrazione. Disegni e modelli vengono considerati identici quando le loro 

caratteristiche differiscono solo per dettagli irrilevanti35. La data di registrazione 

                                                           
35 Codice della Proprietà Industriale, art.32 - Novità 
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rappresenta un confine temporale fondamentale per poter individuare tutti i 

disegni e i modelli divulgati anteriormente, i quali determinano o meno il requisito 

della novità. 

• Carattere individuale: un disegno o modello è dotato di tale requisito se 

l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce 

dall’impressione generale suscitata dai disegni e modelli precedentemente 

divulgati36. Tale individualità deve essere percepibile da un’utilizzatore informato, 

ovvero da un utilizzatore o consumatore che abbia un grado di attenzione ai 

dettagli maggiore rispetto a quello del consumatore medio. 

 Anche in questo caso la Circolare 11/E stila un elenco per indicare i beni rientranti 

nella categoria di disegni e modelli “giuridicamente tutelabili”. Vengono così elencati: 

a) le domande di registrazione di disegni e modelli; 

b) i disegni e modelli registrati; 

c) i disegni e modelli comunitari non registrati che possiedano i requisiti di 

registrabilità, la cui tutela dura per un periodo di tre anni decorrente dalla data in 

cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella 

Comunità (di cui all’articolo 11 del Regolamento CE n. 6/2002 del Consiglio, del 12 

dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari); 

d) il disegno industriale che presenti di per sé carattere creativo e valore artistico (ai 

sensi dell’articolo 2, comma 1, n. 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia 

di diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Codice della Proprietà Industriale, art. 33 – Carattere individuale 
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3.6 PROCESSI, FORMULE E INFORMAZIONI RELATIVI AD ESPERIENZE ACQUISITE 

NEL CAMPO INDUSTRIALE, COMMERCIALE O SCIENTIFICO GIURIDICAMENTE 

TUTELABILI 

 Con questa categoria di beni agevolabili, si fa riferimento all’ambito di informazioni 

aziendali riservate, come previsto dall’articolo 39 del Traide Related Aspect of Intellectual 

Property Rights, rettificato in Italia con la Legge 29 dicembre 1994, n.747, che 

nell’ordinamento italiano attribuisce in capo al legittimo detentore un diritto di proprietà 

industriale, disciplinato agli articoli 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale. Questa 

categoria prescinde dalla brevettazione e dalla brevettabilità 

 Tale categoria, che viene fatta coincidere con quella del know how industriale e 

commerciale, presenta problematiche sia sulla corretta definizione normativa, sia sulla 

verifica della presenza o meno di tutelabilità giuridica e sia sulla sua concreta 

determinazione, quest’ultima indispensabile per determinare il reddito idoneo al regime 

Patent Box. 

 Facendo riferimento al Codice di Proprietà Industriale, precisamente all’art. 98, le 

informazioni e le esperienze tecnico-industriali costituiscono oggetto di tutela se: 

a) sono segrete, nel senso che non siano note o facilmente accessibili agli esperti ed 

agli operatori del settore; 

b) hanno valore economico, ovvero che il loro utilizzo comporti un vantaggio 

concorrenziale a chi lo attua; 

c) siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. 

 A livello comunitario, la definizione di know how è sostanzialmente sovrapponibile 

a quella dettata del legislatore italiano, anche se con significative variazioni. Il 

Regolamento CE n. 772/2004, definisce il know how come un “patrimonio di conoscenze 

pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove, patrimonio che è:  

i) segreto, vale a dire non genericamente noto o accessibile;  

ii)  sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione di prodotti 

contrattuali; 
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iii) individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da 

verificare se risponde ai criteri di segretezza e sostanzialità37”. 

 Perciò, il concetto giuridico di know how nel nostro ordinamento, è delineato come 

un insieme di dati, informazioni e conoscenze derivanti da prove ed esperienze, tanto 

industriali quanto commerciali, non brevettate (e non brevettabili) che rispondono ai 

seguenti requisiti: 

• deve essere non di pubblico dominio, né facilmente accessibile a coloro che 

operano nel settore di riferimento, in tal modo da risultare non agevolmente 

individuabili, reperibili, ricostruibili od ottenibili da parte di un concorrente; 

• deve essere funzionale all’operatività dell’azienda, in particolar modo deve essere 

utilizzato nella produzione o commercializzazione di beni o servizi, assumendo 

così un valore economico; 

• infine, la segretezza trova riscontro nell’adozione di misure adeguate al 

mantenimento di essa. 

 Nella prassi, possono considerarsi know how giuridicamente tutelabili i disegni 

tecnici, le formule chimiche, le ricette, le specifiche di produzione, i test di laboratorio per 

determinare la qualità o le proprietà dei materiali, semilavorati o prototipi. 

 Viene riconosciuta anche la tutelabilità come know how delle liste dei fornitori o 

dei clienti, distinguendo tra mailing list e vera e propria lista clienti in forma di banche 

dati. Infatti, rimangono esclusi dall’agevolazione le liste di nominativi, usate dalle imprese 

in chiave di direct marketing. 

 Bisogna sottolineare che l’incoerenza in ambito oggettivo con gli standar 

internazionali, ovvero con le linee guida OCSE, non riguardava solo i marchi, i quali sono 

oggetto di revisione attraverso la Manovra Correttiva 2017, ma bensì anche il know how. 

Per quanto riguarda quest’ultima categoria di intangible, la legislazione italiana riconosce 

anche alle grandi imprese la possibilità di includere nell’ambito applicativo del regime in 

esame, le informazioni aziendali ed esperienze tecnico industriali segrete e 

giuridicamente tutelabili. Diversamente, l’Action 5 del BEPS, per poter far rientrare 

                                                           
37  Regolamento CE n. 772/2004, del 27 aprile 2004, art. 1 



47 
 
 

suddetti beni immateriali nel Patent Box, prevede che sia soddisfatta una doppia 

condizione: 

1. il know how deve essere not obvious, useful and novel e certificato da un soggetto 

indipendente, ovvero essere soggetto ad un processo trasparente di certificazione 

ad opera di un’autorità governativa competente che sia indipendente dalle 

Autorità Fiscali; 

2. il soggetto richiedente non deve superare specifici limiti dimensionali, in 

particolare deve trattarsi di contribuenti che, con media del quinquennio, abbiano 

un fatturato di gruppo fino 50 milioni di euro e ricavi propri da IP non superiori a 

7,5 milioni di euro. 

 La seconda condizione imposta dall’OCSE, risponde al convincimento che il regime 

del know how costituisca, per i soggetti di dimensioni limitate, un’alternativa ai brevetti, 

che viceversa, le grandi imprese hanno la forza economica di creare e proteggere, 

sostenendone legalmente i relativi oneri. 

 Bisogna anche sottolineare come il Documento OCSE sembra essere in contrasto 

con i principi cardine enunciati nella Direttiva UE 2016/943 sui segreti professionali, 

definiti come “il prezioso patrimonio del know how e di informazioni commerciali, che non 

è divulgato ed è destinato a rimanere riservato”. Nella Direttiva viene espresso che “le 

imprese, a prescindere dalla loro dimensione, attribuiscono ai segreti commerciali lo stesso 

valore dei brevetti e di altre forme di diritto di proprietà intellettuale”. Come premesso dalla 

Direttiva, esiste una sorte di trade-off fra brevetto e segreto commerciale, e la scelta fra le 

due soluzione è dettata da strategie di competitività commerciale e di gestione 

dell’innovazione. I brevetti, nonostante siano maggiormente tutelati rispetto ai segreti 

commerciali, sono però facilmente riproducibili e copiabili dai concorrenti, nonché hanno 

una durata limitata, mentre i segreti commerciali, qualora costuditi in modo idoneo 

potrebbero mai diventare di pubblica conoscenza. 
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3.7 IL VINCOLO DI COMPLEMENTARIETÀ 

 L’art. 6 del Decreto 28 novembre 2017, permette di considerare, ai fini del regime 

Patent Box, in via unitaria una pluralità di beni immateriali. Possono essere detassati 

anche i redditi derivanti dall’utilizzo congiunto di beni immateriali, purchè questi siano 

collegati tra loro da vincoli di complementarietà ai fini della realizzazione di un prodotto, 

di una famiglia di prodotti, di un processo o di un gruppo di processi. È indispensabile che 

tra la pluralità di beni in considerazione, tutti rientrino fra quelli agevolabili. Questa 

facoltà è legata alla duplice condizione di: 

• unicità di titolarità; 

• rapporto di complementarietà tale per cui la finalizzazione di un prodotto o 

processo sia subordinata all’uso congiunto dei beni immateriali da “unificare”.38 

 La Legge di Stabilità 2016 ha ampliato l’ambito di applicazione della disciplina, 

estendendo il vincolo di complementarietà a tutti i beni immateriali, anche differenti tra 

di loro, oggetto del Patent Box e prevedendo tale utilizzo congiunto anche a famiglie di 

prodotti o gruppi di processi. 

 Con la recente esclusione dall’ambito oggettivo del Patent Box dei marchi, se nella 

pluralità di beni vi fosse incluso tale categoria di intangible, questi non risultano idonei 

all’applicazione del regime agevolativo. 

 La legge però continua a mantenere una lacuna riguardo alla ripartizione dei costi 

e ricavi relativi ai singoli beni, nel caso in cui questi vengano utilizzati congiuntamente e 

considerati complementari. L’OCSE, all’interno dell’Action 5, suggerisce, ai fini di un 

efficiente sistema di tracking and tracing, un approccio product based focalizzato sulla 

relazione esistente tra intangible, costi sostenuti e relativi ricavi. Il sistema tracking and 

tracing dovrà essere implementato a livello di prodotto e non di singolo bene immateriale, 

purchè il beneficiario dell’agevolazione sia in grado di dimostrare che tracciare i costi e i 

flussi reddituali relativi ai singoli beni sia irrealistico e fondato su considerazioni 

arbitrarie. 

                                                           
38 Dallocchio M., Papotti R.A., Pieroni L., Patent Box, Analisi legali e benefici fiscali, ottimizzazione 
gestionale, patrimoniale e finanziaria, EGEA s.p.a., 2016 
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3.8 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BENE PER LA DETERMINAZIONE DEL 

CONTRIBUTO ECONOMICO 

 L’art. 7 del Decreto 50/2017, dispone che “Rientrano nell’ambito applicativo 

dell’opzione:  

a) la concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali di cui all’articolo 6; 

b) l’uso diretto dei beni immateriali di cui all’articolo 6, per tale intendendosi l’utilizzo 

nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare 

del diritto stesso.39” 

 Con la concessione in uso, ovvero l’utilizzo indiretto dei beni oggetto, il reddito 

agevolabile sarà costituito dai canoni derivanti la cessione in uso delle proprietà 

intellettuali, al netto dei costi diretti e indiretti fiscalmente rilevanti ad essi connessi, di 

competenza del periodo d’imposta. 

 Con l’uso diretto di tali beni immateriali, cioè l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi 

attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso, per 

individuare il reddito agevolabile sarà necessario determinare il contributo economico di 

ciascun bene, che concorre a formare il reddito o la perdita d’impresa. Il contributo, il 

quale può essere positivo o negativo, consiste in un reddito figurativo attribuibile ai beni 

immateriali e richiede un previo accordo con l’Agenzia delle Entrate. 

 Tra le categorie di determinazione del reddito agevolativo, rientrano anche le 

plusvalenze derivanti dalla cessione dei suddetti beni immateriali, assoggettato al fatto 

che sussistano talune condizioni. 

 

3.9 ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 

 Un’altra condizione di accesso al regime agevolativo del Patent Box, oltre che ad 

esercitare un’apposita opzione che ha durata pari a cinque periodi di imposta che è 

irrevocabile e rinnovabile ed avere diritto allo sfruttamento economico del bene, è lo 

                                                           
39 Decreto Legge 24 aprile 2017 n.50 
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svolgimento concreto di attività di ricerca e sviluppo. Come dettato dai principi 

internazionali, all’interno del documento Action 5 del BEPS, l’OCSE prevede, come 

principio chiave di tutti gli IP regimes, il rispetto della regola del Nexus approach, il quale 

richiede un “nesso” tra spese di ricerca e sviluppo sostenute, beni immateriali e reddito 

agevolabile, per poter beneficiare dell’agevolazione. 

 Anche a livello nazionale, il Legislatore richiede l’applicazione di tale approccio, 

richiedendo necessariamente lo svolgimento di suddette attività. Infatti, la Legge di 

Stabilità 2015, all’ art.1, comma 41, sancisce che “le disposizioni dei commi da 37 a 40 si 

applicano a condizione che i soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 37 svolgano 

le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società 

diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono 

controllate o sono controllate dalla società che controlla l’impresa ovvero con università o 

enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 

3940.”  

 L’art. 8 del Decreto 28 novembre 2017 sul Patent Box tra le attività di ricerca e 

sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento del valore dei beni 

oggetto di agevolazione, individua le seguenti attività: 

 la ricerca fondamentale, riferendosi ai lavori sperimentali o teorici svolti per 

acquisire nuove conoscenze successivamente utilizzate nelle attività di ricerca 

applicata e design; 

 la ricerca applicata, includendo: (i) la ricerca pianificata per acquisire nuove 

conoscenze e capacità per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi, nonché per 

apportare miglioramenti ai prodotti, processi o servizi esistenti; (ii) lo sviluppo 

sperimentale e competitivo, inteso come l’acquisizione, la combinazione, la 

strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, 

tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi 

e servizi nuovi o migliorati. In tale definizione rientrano anche le altre attività 

destinate alla definizione concettuale, riguardante nuovi prodotti, processi e 

servizi e i test, le prove e le sperimentazioni necessari ad ottenere le autorizzazioni 

per l’immissione nel commercio dei prodotti o l’utilizzo di processi e servizi. Nello 

                                                           
40 Legge 23 dicembre 2014 n. 90, Legge di Stabilità 2015, Parlamento 
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sviluppo sperimentale rientrano anche la costruzione di prototipi e campioni, la 

dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, i test a la convalida di prodotti, 

di processi o servizi nuovi o migliorati, e la realizzazione degli impianti e 

attrezzature necessarie a tale fine; 

 il design, ovvero le attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e 

servizi, includendo l’aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte; 

 l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright; 

 le ricerche preventive, i test, le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi, anche 

se finalizza all’adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l’ottenimento e il 

mantenimento dei relativi diritti, nonché il loro rinnovo a scadenza, la protezione. 

 Rispetto al precedente Decreto Attuativo Patent Box, ovvero il Decreto Ministeriale 

2015, la Manovra Correttiva 2017 ha apportato modifiche anche a suddetto articolo. In 

particolare, ha eliminato tra il design le “attività di sviluppo dei marchi”, in quanto tali beni 

ora sono esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione del regime fiscale. Sempre in 

riferimento a tali beni, è stato abrogato anche la parte dell’articolo che faceva rientrare 

nelle attività di ricerca e sviluppo “le attività di presentazione, comunicazione e 

promozione che accrescano 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 proteggibili41.” 

 Le tipologie di attività di ricerca e sviluppo ammesse dal Decreto sono numerose 

ed articolate, includendo non solo le spese per la realizzazione del bene immateriale, ma 

bensì anche i successivi costi funzionali al loro mantenimento ed accrescimento. Inoltre 

non assume rilevanza il luogo del loro svolgimento, potendo anche essere un Paese 

diverso dallo Stato italiano. 

 Assume importanza, invece, il nesso tra tali attività e il bene immateriale ad esse 

connesse: è necessario che le attività di ricerca e sviluppo siano direttamente collegate 

all’IP da esse generato, effettuando la verifica del rapporto per ogni singolo bene o, nel 

caso di beni uniti dal vincolo di complementarietà, per ogni pluralità di beni. 

 

                                                           
41 Decreto Ministeriale 30 luglio 2015, art. 8 
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 Per quel che riguarda i costi di ricerca fondamentale, questi rientrano nel Nexus 

ratio solamente se le relative conoscenze acquisite vengo successivamente utilizzate nella 

ricerca applicata e design. Esiste però il dubbio se vi sia un limite temporale entro il quale 

deve verificarsi il successivo utilizzo della ricerca fondamentale ai fini dell’inclusione nel 

nexus ratio o se sia necessario spalmare i costi sui singoli intangible. A questa questione 

l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 11/E, ha risposto che tali costi, se debitamente 

tracciati, devono essere computati nel nexus ratio relativo al periodo di imposta in cui si 

manifesta l’utilizzo delle conoscenze acquisite per il loro tramite nelle attività agevolate, 

ovvero quando la ricerca fondamentale si traduce in ricerca applicata. La soluzione 

dell’Agenzia delle Entrate è stata quella di differire il costo di ricerca fondamentale al 

successivo momento in cui questa si traduce in ricerca applicata. Tale scelta porta una 

complessità operativa in quanto richiede un continuo monitoraggio di suddette spese e 

del loro utilizzo a diretto collegamento con un IP che potrebbe avvenire anche dopo molti 

anni dal sostenimento della spesa. 

 Sempre all’interno della Circolare 11/E, l’Agenzia si è esposta anche in tema di 

eliminazione dal rapporto di nexus ratio dei costi di ricerca applicata, eventualmente 

complessivi di quella fondamentale, nel caso in cui la ricerca fallisca. In particolare la 

Circolare afferma che “L’OCSE, nel report finale dell’Azione 5, evidenzia come la ricerca che 

non va a buon fine non debba essere considerata ai fini del rapporto (“unsuccessful R&D will 

typically not be included in the nexus ratio”); in tale ipotesi, dal periodo d’imposta in cui si 

palesa il “fallimento” della ricerca, il rapporto dovrà essere opportunamente rettificato 

escludendo i costi relativi alla ricerca fallita dal numeratore e/o dal denominatore del 

rapporto (a seconda che trattasi di costi “qualificati” o meno).42” 

 

 

 

 

                                                           
42 Circolare n.11/E, Agenzia delle Entrate, 2016 
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4. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO DEL 

BENE IMMATERIALE 

 

4.1 PREMESSA 

 Il regime fiscale agevolativo del Patent Box è un regime opzionale di durata 

quinquennale, irrevocabile e rinnovabile. Il suo esercizio presuppone un percorso per fasi, 

così strutturato: 

1. Verifica dei presupposti soggettivi applicativi; 

2. Individuazione dei singoli beni immateriali concessi dall’agevolazione, ovvero la 

pluralità di beni uniti dal vincolo di complementarietà per la realizzazione di un 

prodotto o per lo svolgimento di uno specifico processo produttivo; 

3. Analisi generale di costi-benefici per la valutazione della convenienza dell’opzione; 

4. Esercizio dell’opzione, mediante eventuale attivazione della procedura di ruling; 

5. Attivazione di un idoneo sistema di tracciabilità contabile o extracontabile; 

6. Determinazione annuale del reddito agevolabile e fruizione del regime di 

tassazione agevolato nel periodo di validità (5 esercizi). 

 Le prime tre fasi rispondono ad una preventiva valutazione della scelta di 

attuazione del regime, mentre le ultime tre attengono alla dimensione attuativa del Patent 

Box. 

 Nella prima e nella seconda fase si fa riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi 

di applicazione, ovvero i soggetti ai quali è riservata l’opzione e i beni immateriali i cui 

redditi possono essere potenzialmente agevolabili. 

 L’individuazione dei singoli intangible agevolabili costituisce il punto di partenza 

dell’analisi dei costi-benefici rilevante per la scelta del regime, accompagnata da una 

prima stima del reddito associabile ai vari beni immateriali. 

 Completate le fasi valutative preventive, per accedere concretamente al regime in 

oggetto è richiesta la presentazione di una formale istanza di esercizio dell’opzione, la 

quale risulta di durata quinquennale, irrevocabile e rinnovabile. L’esercizio dell’opzione, 
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nel caso in cui i beni siano utilizzati direttamente dall’impresa, deve essere accompagnata 

da un’apposita procedura di ruling, procedura invece facoltativa nel caso in cui i redditi 

derivino dalla concessione in uso a soggetti terzi. 

 Per la fase finale, ovvero quella di attivazione della procedura di Patent Box, è 

richiesta l’immediata assunzione di rigorosi oneri di tracciabilità in modo da provare 

l’esistenza di un diretto collegamento tra le spese sostenute per il bene immateriale e il 

reddito derivante dal suo utilizzo, come quanto richiesto dal Nexus approach. 

 In questo capitolo verrà trattata la determinazione del reddito agevolabile che può 

essere anch’essa a sua volta suddivisa in fasi: 

a) la determinazione del contributo economico del bene, ovvero l’identificazione nel 

conto economico delle voci riferibili allo sfruttamento economico del singolo bene 

intangibile o, qualora vi sia un vincolo di complementarietà, le componenti 

reddituali riferibili alla combinazione dei beni immateriali complementari; 

b) la ponderazione del contributo reddituale dei singoli beni mediante l’applicazione 

del nexus ratio, calcolato come rapporto tra i costi qualificati e i costi complessivi 

riferibili al bene; 

c) la determinazione del “reddito escluso” dalla tassazione, determinato attraverso il 

proprio contributo economico ponderato per il proprio coefficiente di 

agevolazione (nexus ratio). La misura di detassazione prevista dalla legge è pari al 

30% nel 2015, al 40% nel 2016 e al 50% per i restanti periodi. 

 

4.2 VALORE ECONOMICO DEGLI INTANGIBLE 

 Sempre più nei sistemi economici i beni immateriali tendono a sostituire 

progressivamente i tradizionali beni tangibili nella capacità di creare vantaggio 

competitivo e di produrre reddito, diventando gli effettivi “fattori critici di successo”. In 

questa transizione verso un’economia basata sulla conoscenza, un meccanismo di 
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creazione di valore attraverso lo sfruttamento di beni intangibili deve coinvolgere le 

istituzioni, le imprese e il sistema finanziario.43 

 Attribuendo un valore economico alle attività immateriali, iscrivendole a bilancio 

nella voce “Attivo – Immobilizzazioni Immateriali”, si ha un aumento del valore 

patrimoniale stesso dell’impresa, con benefici che si ripercuotono in termini di accesso al 

credito e di enfatizzazione delle potenzialità di sviluppo. Nel considerare i beni intangibili 

bisogna tener conto che non solo l’immaterialità sia la loro principale caratteristica, ma 

anche la difficoltà nella determinazione pratica del loro valore. Per questo è necessario 

elaborare e diffondere strumenti e metodologie di valutazione condivise che riescano ad 

esprimere le potenzialità del business collegato agli intangible, attribuendogli una 

valutazione finanziaria al fine di agevolare l’accesso al capitale di rischio e di credito, 

nonché sviluppare strumenti finanziari che facciano leva sui diritti di proprietà 

industriali. 

 Il valore di un bene intangibile è collegato anche alla capacità dell’entità di 

proteggere operativamente e legalmente il proprio patrimonio intellettuale e tecnologico, 

in quanto in mancanza di un’adeguata tutela non può essere correttamente valorizzato 

nello sviluppo futuro, poiché sarà competitivamente vulnerabile. Lavorare sulle 

conoscenze vuole dire produrre innovazione, trovando prodotti con soluzioni apprezzate 

dal mercato le quali producono flussi diretti, in caso di utilizzo diretto o cessione 

dell’innovazione, o monetizzando gli investimenti. 

 Ogni singolo bene intangibile per essere oggetto di valutazione autonoma, deve 

soddisfare i seguenti requisiti: 

• avere origine da costi ad utilità differita nel tempo; 

• essere trasferibile, sia singolarmente che congiuntamente ad altri beni materiali o 

immateriali; 

• dotato di valore misurabile, in quanto il bene deve originare differenti benefici 

economici valutabili. 

                                                           
43 Dallocchio M., Papotti R.A., Pieroni L., Patent Box, Analisi legali e benefici fiscali, ottimizzazione 
gestionale, patrimoniale e finanziaria, EGEA s.p.a., 2016 
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 La scelta dei metodi di stima del valore dei singoli beni immateriali, dovrebbe 

essere caratterizzata da credibilità ed affidabilità delle formule razionali, coerenza con i 

risultati economici e con il sistema complessivo, continuità nel tempo senza apportare 

sostanziale modifiche, verificabilità delle sue componenti, efficienza, adattabilità in 

diverse situazioni e confrontabilità dei risultati ottenuti con diverse metodologie. 

 La motivazione che porta alla stima del valore dei beni immateriali può rispondere 

alle seguenti finalità: 

• riuscire a valutare a pieno la performance di un’azienda, intesa come risultato 

economico di periodo; 

• ottenere un’ampia base informativa nella valutazione dell’azienda, sia economica 

che patrimoniale; 

• in fase di redazione del bilancio, si adempie a specifiche richieste dei principi 

contabili internazionali (IAS/IFRS); 

• fornire un’informazione volontaria; 

• nelle Consulenze Tecniche d’Ufficio volte a risolvere controversie sul valore in sede 

giudiziaria; 

• nel caso in cui il bene sia oggetto di transazione, aiuta a definire la formazione del 

prezzo; 

• ottenere benefici fiscali, come nel caso del Patent Box. 

 

4.3 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO 

 L’agevolazione derivante dal regime Patent Box consiste nella detassazione della 

porzione di reddito d’impresa, ovvero il reddito agevolabile, determinato secondo diverse 

modalità. Per poter determinare il beneficio fiscale derivante dall’esercizio dell’opzione, 

occorre tener conto del contributo economico apportato dal bene immateriale al reddito 

complessivo dell’impresa. La norma definisce tale contributo economico con il termine 

reddito agevolabile.  
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 La determinazione del contributo economico di ciascun bene immateriale 

ammesso all’agevolazione Patent Box, si differenzia a seconda che questo sia utilizzato 

direttamente dal contribuente o sia utilizzato indirettamente, ovvero concesso in uso a 

terzi.  

 Il Decreto Attuativo 2017, all’art. 7, determina le tipologie di utilizzo agevolabili, 

facendo rientrare nell’ambito applicativo dell’opzione la concessione in uso del diritto 

all’utilizzo dei beni immateriali e l’uso diretto di questi, intendendo in quest’ultimo caso 

qualsiasi attività che il titolare continui comunque a riservare i diritti sui beni in oggetto. 

 Il reddito agevolabile, nel caso in cui il bene immateriale sia utilizzato 

direttamente, è frutto di una stima più complessa rispetto al caso in cui il bene sia 

concesso in uso a terzi, in quanto non esiste un ricavo dal quale dedurre i costi fiscalmente 

rilevanti (diretti ed indiretti) per determinare il contributo economico del bene 

immateriale alla formazione del risultato d’impresa.44 

 

4.4 UTILIZZO DIRETTO DEL BENE 

 Problematica è la determinazione del reddito agevolabile relativo al bene 

immateriale utilizzato direttamente dal contribuente, ovvero “l’utilizzo nell’ambito di 

qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del reddito.45” 

 La Circolare 11/E approfondisce ampiamente questo argomento, definendo il 

reddito agevolabile come il risultato di un “conto economico virtuale” riferibile al bene 

immateriale che tiene conto: 

• per la parte delle componenti positive, della “royalty implicita” sul bene intangibile 

incorporata nel prezzo di vendita del bene ceduto o del servizio prestato; 

• per la parte delle componenti negative, di tutti i costi diretti ed indiretti relativi 

alle attività connesse alla creazione, allo sviluppo, al mantenimento e/o al 

miglioramento del bene immateriale. 

                                                           
44 Organismo Italiano di Vigilanza, La stima del contributo economico dei beni immateriali usati 
direttamente ai fini del regime Patent Box: riflessione per gli esperti di valutazione, 4 dicembre 2015 
45 Decreto Ministeriale 28 novembre 2017, art. 7 
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 La Circolare parla di “royalty implicita” per indicare che non ci si riferisce ad una 

componente di reddito evidenziata nella transazione, ma bensì ad un valore comparabile 

ad una royalty per l’utilizzo dell’intangibile incluso nel bene che implicitamente è 

compreso nel corrispettivo pattuito. In questo modo si considera l’esistenza di un ramo 

d’azienda virtuale, autonomo, deputato alla concessione in uso del bene immateriale allo 

stesso contribuente, che lo utilizza direttamente e per cui ne domanda l’agevolazione. In 

questo caso si valuta una royalty che il contribuente stesso, in quanto cessionario del suo 

diritto sul bene, dovrebbe corrispondere a sé stesso per l’utilizzo dei beni, simulando che 

quel ramo d’azienda non faccia parte della sua organizzazione interna, ma fosse 

un’autonoma entità giuridica. Il legislatore paragona tale autonomo ramo d’azienda 

virtuale ad una società correlata, consentendo l’applicazione delle linee guida sul transfer 

pricing, volte a valutare le transazioni poste in essere all’interno dello stesso gruppo 

imprenditoriale multinazionale ma da parti diverse. 

 Poiché il reddito prodotto dal bene immateriale viene trattato come il reddito 

prodotto da un apposito ramo d’azienda, questo deve essere scisso da tutto ciò che non lo 

interessa, riuscendo a considerare solo le componenti positive e negative di reddito 

direttamente legate allo sfruttamento del bene. Occorre perciò costruire un apposito 

conto economico per questo “ramo d’azienda” interno, imputando tra i proventi la royalty 

implicita incorporata nei ricavi di vendita di beni e servizi, e tra gli oneri tutti i costi diretti 

ed indiretti relativi alla creazione, sviluppo, mantenimento o miglioramento del bene 

immateriale ammesso al Patent Box. In riferimento ai proventi, la Circolare sottolinea che 

“per la determinazione delle componenti positive (di reddito) occorre fare riferimento ai 

ricavi che sarebbero potenzialmente realizzabili qualora gli intangibili fossero utilizzati sul 

mercato, alle medesime condizioni d’impiego, da soggetti terzi indipendenti.”46 I dati a cui 

fare riferimento sono quelli contabili, o comunque quelli rilevanti nei conti economici 

predisposti ai fini del bilancio d’esercizio redatto in base ai principi contabili di 

riferimento, considerando anche le successive variazioni effettuate ai fini fiscali, in 

particolare ai fini IRES. Se ritenuto più appropriato, il riferimento può essere fatto anche 

rispetto ai dati contabili rilevati nella contabilità analitica o industriale, purché il 

                                                           
46 Circolare n.11/E, Agenzia delle Entrate, 2016 
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contribuente sia in grado di riconciliare tali dati con quelli complessivamente indicati ai 

fini civilistici, nonché anche le variazioni successive effettuate ai fini IRES. 

 Tra i ricavi del conto economico “sezionale” del ramo bene immateriale, si 

considerano anche le eventuali somme ottenute dall’impresa a titolo di risarcimento o 

indennizzo per violazione sui beni stessi. 

 Per calcolare la royalty implicita, calcolo di maggiore problematicità in fase di 

ruling, occorre far riferimento ai criteri previsti in sede OCSE per la determinazione dei 

prezzi di trasferimento di intagible (c.d. Transfer Pricing). Nel capitolo VI delle linee guida 

OCSE, modificato dalle Azioni 8-10 del progetto BEPS, viene specificato che la selezione 

del metodo più idoneo alla determinazione dei prezzi di trasferimento deve essere 

guidata da un’analisi funzionale in grado di fornire una chiara comprensione delle 

modalità con le quali i beni immateriali interagiscono con le funzioni ed i rischi che 

caratterizzano l’attività d’impresa. I fattori individuati tramite l’analisi funzionale 

possono includere, oltre alle funzioni routinarie ed ai beni immateriali, anche elementi 

quali le sinergie di gruppo o le specifiche caratteristiche del mercato, pur non costituendo 

“beni immateriali” ai sensi della definizione contenuta al Capitolo VI delle linee guida 

OCSE. 

 Con le recenti modifiche di tale Capitolo, viene specificato che i metodi di transfer 

pricing rivelatesi particolarmente utili nelle valutazioni che hanno per oggetto il 

trasferimento o l’utilizzo di uno o più beni intangibili, sono il Metodo del Confronto del 

Prezzo (Comparable Uncontrolled Price o CUP) e il metodo basato sulla ripartizione degli 

utili (Profit Split Methods). 

 Le linee guida internazionali distinguono due situazioni: quella in cui i beni siano 

identificabili comparabili e quella in cui i comparabili non possono essere identificati. 

Nella prima ipotesi, in cui il contribuente non usa beni “unici”, sarà possibile ricorre al 

metodo CUP, ritenuto come il metodo diretto ed affidabile al fine di applicare il principio 

di libera concorrenza. 

 Bisogna fare attenzione che, nel determinare quale metodo sia il più appropriato, 

si deve tenere in considerazione la natura degli intangibili, la difficoltà di identificare 
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transazioni comparabili tra parti non correlate e la difficoltà di applicare certi metodi di 

transfer pricing a casi che coinvolgono il trasferimento degli intangibili. 

 Oltre ai metodi indicati dalle linee internazionali dell’OCSE, ulteriori indicazioni 

provengono dall’Organismo Italiano di Vigilanza (OIV), il quale identifica in un documento 

quattro metodologie generali per la valutazione del contributo economico dei beni 

immateriali, che derivano dalla capacità del bene di generare flussi di cassa netti, e quindi 

di un reddito economico. 

Questi metodi sono: 

• il criterio del Releif-From-Royalties, che riconosce il beneficio economico 

dell’intangible come il tasso di royalty che l’utilizzatore avrebbe dovuto 

riconoscere a terzi per ottenerne la licenza. In questo caso si determina l’entità 

delle royalties risparmiate, assumendo come valore del bene immateriale il valore 

attuale dei flussi di royalty al netto delle spese che graverebbero sull’ipotetico 

licenziatario. Tale metodo viene applicato in base alle informazioni di mercato sul 

“tasso di royalty” ricavato per comparazioni con casi omogenei al fatturato 

rilevante, ovvero quello derivante dallo sfruttamento diretto del bene immateriale. 

• il criterio Excess Earning, ovvero Metodo del Reddito in Eccesso, calcola il beneficio 

economico per differenza fra il reddito del contribuente ed il return on ed il return 

of di tutti gli altri beni di cui dispone (siano essi materiali o immateriali), ad 

eccezione del bene immateriale del quale si vuole calcolare il contributo 

economico. Tale metodo, di natura reddituale, stima il contributo economico in via 

residuale, ipotizzando che l’entità possegga solo il bene immateriale in oggetto, 

acquisendo in noleggio o locazione tutte le altre attività. 

• il criterio With and Withou – Benchmarking, alla cui base per il calcolo del 

contributo economico del bene vi è il calcolo della differenza tra il reddito del 

contribuente e il reddito che questi avrebbe raggiunto in assenza dell’uso del bene 

immateriale. Questo approccio indiretto, stima il cosiddetto premium price, pari 

alla differenza tra il prezzo del prodotto ottenuto/venduto con il supporto del bene 

immateriale d’interesse e il prezzo praticabile per un prodotto similare, ma 

ottenuto/venduto senza l’ausilio del bene immateriale oggetto di valutazione47. 

                                                           
47 LEO M., Patent Box, Analisi di fattibilità, modalità operative e procedure, Il Sole 24 Ore, 2015 
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• il criterio del reddito implicito nel valore corrente del bene, che consiste nel 

determinare il contributo economico del bene intangibile direttamente dal suo 

valore economico, ovvero dal suo valore di mercato e dalla sua vita residua. Viene 

attuato da chi conosce già il valore di mercato del bene immateriale e quindi riesce 

a ricavare l’ipotetico canone di noleggio sulla base della perdita di valore del bene 

(ammortamento economico = return of) e della remunerazione del capitale 

impiegato nel bene (return on).  Il valore economico del bene è, infatti, 

l’attualizzazione dei flussi di cassa netti futuri che il bene potrà realizzare nella sua 

vita residua. 

 L’Agenzia delle Entrate, in merito all’agevolazione Patent Box a seguito di quanto 

proposto dall’OIV, ha affermato che i metodi CUP e Profit split, ovvero i metodi suggeriti 

dall’OCSE, rappresentano le metodologie raccomandate, in quanto tali ultimi due metodi 

risultano i più appropriati considerando fatti e circostanze specifici. 

 L’applicazione dei metodi “alternativi” rimane comunque consentita purché i 

prezzi determinati siano comunque conformi al principio di libera concorrenza (c.d. arm’s 

lenght), ovvero il principio su cui si basano i metodi indicati nel Report dell’OCSE. In caso 

la scelta ricada sui suddetti metodi, la relativa scelta dovrebbe essere supportata da una 

razionale spiegazione del perché i metodi riconosciuti dall’OCSE siano stati ritenuti meno 

appropriati o non praticabili e delle ragioni per le quali si è ritenuto che il metodo 

selezionato fornisca una soluzione migliore48. 

 4.4.1 IL METODO DI CONFRONTO DEL PREZZO O CUP 

 Il metodo CUP viene indicato dalle linee OCSE come metodo preferibile per 

determinare se le condizioni tra le imprese consociate siano conformi al principio di libera 

concorrenza. Secondo quanto definito dall’Organizzazione, tale metodo confronta il 

prezzo dei beni e dei servizi trasferiti attraverso una transazione tra imprese associate 

con il prezzo applicato a beni o servizi trasferiti nel corso di una transazione comparabile 

sul libero mercato in circostanze comparabili. 

 

                                                           
48 Valente P., et al., Patent Box e gestione dei beni immateriali, IPSOA, 2017 
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Il confronto può essere di due tipi: 

• confronto interno: si basa sull’individuazione del valore di una transazione tra una 

società e una sua parte correlata rispetto ad una transazione comparabile posta in 

essere tra la medesima società ed una parte terza; 

• confronto esterno: si riferisce alla medesima transazione avvenuta tra due 

imprese completamente indipendenti. 

 Si nota, quindi, come tale metodo richieda elevati livelli di comparabilità 

nell’ambito delle transazioni, nonché da valutarsi con tutti i fattori di comparabilità 

previsti in sede OCSE (caratteristiche dei beni e servizi, qualità del prodotto, termini 

contrattuali circostanze economiche, strategie aziendali). Le linee guida OCSE in materia 

di Transfer pricing affermano che due transazioni possono essere considerate comparabili 

quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: 

• nessuna differenza tra le transazioni comparate o tra le imprese che avviano tali 

transazioni, possono influenzare in modo rilevante il prezzo del libero mercato;  

• possono essere apportate delle correzioni sufficientemente accurate allo scopo di 

eliminare gli effetti essenziali di dette differenze. 

 La Circolare 11/E stabilisce che “l’applicazione del metodo CUP può essere 

sviluppata nelle seguenti fasi:  

- determinazione di un appropriato tasso di royalty di mercato. Tale identificazione 

 può essere effettuata, in assenza di transazioni comparabili interne (CUP interno), 

 ricorrendo all’uso di banche dati specializzate o banche dati di pubblico dominio 

 (CUP esterno), purché vengano garantiti gli standard di comparabilità previsti dalle 

 Linee Guida. 

- individuazione dei ricavi ai quali applicare il tasso di royalty precedentemente 

 identificato. Si tratta quindi di individuare, in modo analitico e dettagliato, i ricavi 

 relativi alle linee di business (processo, prodotto o famiglie di prodotto) per le quali 

 l’intangibile è utilizzato49.” 

                                                           
49 Circolare n.11/E, Agenzia delle Entrate 
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Le Guidelines dell’OCSE indicano 9 step ai quali si può ricorrere per qualsiasi analisi di 

transfer pricing, e che possono essere utilizzati anche nella valutazione degli intangibili: 

step 1:  identificazione degli anni oggetto di analisi; 

step 2:  analisi generale relativa alle circostanze riferibili il contribuente; 

step 3:  analisi delle transazioni controllate in esame, in relazione all’analisi  

  funzionale svolta, con lo scopo di selezionare la parte sottoposta al test, il 

  metodo di determinazione del prezzo di trasferimento più adatto alle 

  circostanze del caso, gli indicatori finanziari e i fattori di compatibilità  

  significativi per la valutazione; 

step 4:  revisione dei comparabili interni, in caso ve ne siano; 

step 5:  identificazione delle fonti di informazione disponibili sui comparables 

  esterni; 

step 6:  selezione del metodo più adatto alla determinazione dei prezzi di  

  trasferimento e, in base al metodo scelto, conseguente selezione degli 

  indicatori finanziari; 

step 7:   identificazione dei potenziali elementi comparabili e quindi delle principali 

  caratteristiche che devono essere soddisfatte da qualsiasi transazione 

  indipendente sul libero mercato, rilevate secondo lo step 3 e   

  conformemente ai fattori di comparabilità forniti dall’OCSE; 

step 8:  se necessario, effettuazione degli aggiustamenti; 

step 9:  interpretazione ed utilizzo dei dati raccolti e determinazione della  

  remunerazione a valore di mercato. 

 Nel caso in cui esistano differenze tra le transazioni controllate e quelle 

indipendenti, oppure tra imprese che effettuano tali transazioni, e non è possibile 

effettuare aggiustamenti ragionevolmente accurati che consentano di eliminare l’effetto 

sul prezzo di tali differenze, il metodo CUP non potrà essere applicato in maniera 

affidabile. 
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 La Circolare precisa che il CUP può essere adottato per la determinazione della 

royalty implicita anche mediante la quantificazione del cosiddetto premium price 

incorporato nei prodotti dell’impresa. Il premium price (concetto alla base del metodo del 

With or Without illustrato dall’OIV) è costituito dalla differenza tra il prodotto branded 

(ovvero il prodotto che incorpora l’intangibile oggetto di stima del contributo economico) 

e un analogo prodotto unbranded (prodotto che non incorpora l’intangibile). Tale 

differenza, che moltiplicata per la quantità venduta indica i ricavi impliciti del ramo di 

azienda “bene immateriale”, viene stimata confrontando i prezzi di prodotti ceduti dalla 

stessa impresa con o senza bene intangibile, oppure confrontando i prezzi dei prodotti 

incorporanti gli intangibili ceduti dall’impresa con i prezzi dei prodotti similari posti nel 

mercato da imprese terze. 

 La Circolare 11/E riporta che il reddito agevolabile risulta dalla differenza tra il 

canone ottenuto dall’applicazione del tasso di royalty di mercato ai ricavi identificati, e i 

costi diretti fiscalmente rilevanti, sostenuti per lo sviluppo, mantenimento e 

accrescimento dell’intangibile agevolabile, nonché la quota parte di quelli indiretti 

collegata al predetto bene immateriale. 

 4.4.2 IL PROFIT SPLIT METHOD 

 Qualora il metodo CUP non sia applicabile in mancanza di dati su transazioni 

comparabili, le linee guida OCSE propongo in alternativa il metodo cosiddetto del Profit 

Split, mediante il quale è possibile determinare la ripartizione, tra tutte le imprese 

appartenenti allo stesso gruppo intervenute nella transazione, degli utili a valore di 

mercato nelle vendite di beni o nelle forniture di servizi. Nel caso la ripartizione non si 

riesca a determinare attraverso un confronto diretto con transazioni comparabili tra 

imprese indipendenti, il metodo in questione suggerisce di suddividere il profitto globale 

sulla base di un’analisi funzionale, ovvero attraverso un’analisi che prenda in 

considerazione le funzioni svolte, i beni utilizzati ed i rischi sostenuti da ciascuna di esse 

ai fini dell’ottenimento del profitto globale. 

 Per quelle particolari tipologie di beni agevolabili o per determinati settori 

industriali per i quali non sia possibile identificare nei database un campione 

rappresentativo sufficientemente affidabile di transazioni comparabili tra parti 
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indipendenti, tale metodo di determinazione del reddito agevolato risulta quello più 

appropriato. 

 Trova applicazione nelle situazioni in cui due o più parti coinvolte nella stessa 

transazione forniscono un contributo significativo e “non routinario” alla generazione del 

profitto della stessa transazione. 

 Il metodo reddituale di ripartizione dei profitti si pone l’obiettivo di eliminare gli 

effetti sugli utili derivanti dalle condizioni speciali o imposte in una transazione 

controllata, determinando la ripartizione degli utili che imprese indipendenti avrebbero 

previsto di realizzare ponendo in essere la transazione o le transazioni.  

 Il punto di partenza è l’individualizzazione degli utili da ripartire tra le imprese 

associate derivanti dalle transazioni controllate da queste effettuate. Successivamente, 

tali utili vengono alloccati tra le imprese associate sulla base di un fondamento 

economicamente valido, il quale assomiglia alla ripartizione degli utili (o perdite) che 

sarebbe stata prevista e considerata in un accordo realizzato tra parti indipendenti, 

rispettando il principio di libera concorrenza.  

 Il metodo della ripartizione dei profitti, nell’ambito del Patent Box, viene utilizzato 

per determinare la ripartizione dei redditi, non tra due o più imprese correlate, ma bensì 

all’interno della stessa impresa, tra le varie funzioni esercitate, al fine di isolare il profitto 

residuale attribuibile al bene immateriale (Residual Profit Split). La metodologia del 

Residual Profit Split parte dall’identificazione delle funzioni e degli intangibili che 

costituiscono la catena del valore dell’impresa, per poi passare a identificare le funzioni 

definite “routinarie” ovvero a basso valore aggiunto alle quali attribuire una 

remunerazione positiva ma limitata e, in via residuale, determinare il profitto da destinare 

alle funzioni o agli assets che maggiormente partecipano alla catena del valore, nonché al 

relativo profitto dell’impresa. 

 La Circolare 11/E chiarisce i passaggi da eseguire se si decide di utilizzare tale 

metodo residuale: 

• individuazione del reddito di impresa da ripartire tra le diverse funzioni aziendali; 

• remunerazione delle funzioni cosiddette “routinarie”, ovvero manufacturing e 

trading per un’impresa industriale, altrimenti solo trading per un’impresa 
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commerciale; la remunerazione è calcolata tramite un metodo CUP, ovvero le 

quote di reddito derivanti dalle funzioni “routinarie” possono essere determinate 

per confronto con i redditi conseguiti da imprese comparabili che svolgono 

analoghe funzioni; 

• determinazione dell’extra profitto, individuato come differenza tra il risultato 

economico della società e la remunerazione delle funzioni “routinarie”; 

• definire tutti i beni intangibili ed altri fattori a cui riferire tale extra reddito, ed 

individuare i beni immateriali oggetto di agevolazione; 

• imputazione della quota parte di extra profitto attribuibile al bene intangibile in 

oggetto, isolandola dalla parte restante attribuibile ad altri fattori che 

contribuiscono alla formazione di valore. 

 Successivamente occorre quantificare, ed eliminare, le quote di reddito attribuibili 

ad eventuali altri fattori che concorrono alla formazione del reddito complessivo 

dell’impresa. Tra questi si possono identificare:  

• le quote di reddito derivanti dalla posizione commerciale acquisita dalla società 

sul mercato grazie alla lista clienti, ovvero i marketing returns; 

• il reddito derivante dalla particolare qualità dei prodotti rispetto a quella dei 

concorrenti, la quota del quale deriva da particolari economie di scala, ovvero i 

manufacturing returns; 

• i redditi che derivano dall’utilizzo di beni immateriali esclusi dall’ambito oggettivo 

del Patent Box; 

• il reddito derivante da beni immateriali agevolabili, ma che non sono oggetto di 

agevolazione. 

 Per essere correttamente applicato, il metodo del Profit Split residuale richiede 

un’accurata determinazione di tutti i beni immateriali utilizzati dall’impresa, che siano 

essi oggetto di agevolazione oppure no. 

 Una volta emarginato il contributo al reddito globale dell’impresa fornito dagli 

intangible oggetto di agevolazione, bisognerà procedere con la sua ripartizione per ogni 

singolo bene. A tale scopo, possono essere utilizzate due differenti tipologie: la prima 

verte sui costi sostenuti, la seconda si appoggia sull’applicazione di metodi valutativi 

diversi dal Profit Split (ad esempio il metodo CUP). 
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 È importante notare che, attraverso l’applicazione del suddetto metodo, si 

determina direttamente il reddito imputabile all’utilizzo del bene immateriale, senza 

dover sottrarre i costi direttamente riferibili al bene, contrariamente al metodo CUP. Ciò 

nonostante è comunque richiesto di rilevare i costi per singolo bene immateriale poiché 

l’adozione di un sistema tracking and tracing dei costi di ogni singolo intangibile è uno dei 

requisiti di applicabilità richiesti dalla normativa, a prescindere dal particolare metodo di 

Transfer Pricing adottato. 

 

4.5 UTILIZZO INDIRETTO O CONCESSIONE IN USO DEL BENE 

 Con l’utilizzo indiretto del bene immateriale, il proprietario non gode più 

direttamente del bene stesso, ma lo concede in licenza a terzi in cambio di una royalty (o 

canone). La determinazione del reddito agevolabile, in tal caso, non risulta complicato da 

definire, in quanto l’utile collegato al bene è determinato dai relativi canoni corrisposti, 

diminuito dei costi (siano questi diretti o indiretti) fiscalmente riconosciuti ad essi 

connessi di competenza del periodo d’imposta. 

 La Circolare 11/E annovera tra le componenti positive, oltre ai canoni per la 

cessione in uso del bene, anche le somme ottenute come risarcimento e come restituzione 

dell’utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a 

contratti aventi ad oggetto i beni immateriali per i quali si esercita l’opzione e per 

violazione dei diritti sugli stessi. 

 In caso di utilizzo indiretto dei beni immateriali rientranti nell’opzione, i criteri e i 

metodi di determinazione del reddito agevolabile, derivante dalla concessione in uso del 

bene a parti correlate, possono essere stabiliti mediante l’accordo preventivo con 

l’Agenzia delle Entrate. Trattandosi di operazioni con parti correlate, il reddito da 

considerare ai fini del regime Patent Box è costituito dai corrispettivi ricevuti a prezzi di 

mercato a fronte dell’utilizzo del bene immateriale, al netto dei costi rilevanti e indiretti 

ad esso connesso. 
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 Qualora il reddito invece derivi dalla concessione in uso dei beni immateriali a 

parti terze indipendenti, non è possibile attivare la procedura di accordo preventivo (c.d. 

ruling) con l’Amministrazione Finanziaria. 

 

4.6 REDDITI DERIVANTI DALLA PLUSVALENZA DA CESSIONE A TERZI 

 I soggetti che esercitano l’opzione Patent Box hanno diritto ad un’agevolazione 

anche in caso di cessione del bene immateriale, come previsto anche dalla Legge di 

Stabilità 2015, che dispone l’esclusione dalla formazione del reddito d’impresa delle 

plusvalenze derivanti dall’alienazione dei beni immateriali per i quali viene esercitata 

l’opzione. Non concorrono alla formazione del reddito complessivo dei soggetti, in quanto 

escluse, le plusvalenze derivanti dalla cessione degli intangible rientranti nell’ambito 

oggettivo, a condizione che il 90% del corrispettivo sia reinvestito nelle attività di ricerca 

e sviluppo finalizzate alla manutenzione e sviluppo di “altri beni immateriali” agevolabili, 

entro la chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale si è 

verificata la cessione. In sostanza, anche la plusvalenza così originata dovrà essere 

moltiplicata per il nexus ratio al fine di determinare la quota di reddito agevolabile che 

non concorrerà alla formazione del reddito complessivo in quanto esclusa nel limite del 

50%. 

 Le attività di ricerca e sviluppo in cui reinvestire il 90% dell’ammontare di 

suddette plusvalenze, sono le attività indicate dal Decreto Attuativo all’art.10, ovvero le 

attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di 

altri beni immateriali. Tali attività possono essere svolte: 

• Direttamente dai soggetti beneficiari dell’agevolazione; 

• Mediante contratti di ricerca da università o enti di ricerca e organismi equiparati; 

• Mediante contratti di ricerca da società, anche start up innovative, diverse da 

quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono 

controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa; 
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• Mediante contratti di ricerca da società, anche strat up innovative, che 

direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono 

controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, le quali siano limitate a fare 

svolgere le attività di ricerca e sviluppo dai soggetti sopracitati.  

 La Circolare 11/E, a riguardo del termine “altri beni immateriali”, sottolinea 

l’intento del legislatore a ritenere che il reinvestimento in suddette attività deve avere per 

oggetto beni immateriali diversi da quelli già posseduti dal contribuente al momento del 

realizzo della plusvalenza. Di conseguenza, l’acquisto di altri beni immateriali non è 

considerato ipotesi di reinvestimento che consenta il beneficio della detassazione di 

suddetto reddito. 

 La Circolare 11/E, inoltre, ricorda che l’obbligo di reinvestimento della plusvalenza 

deve essere adempiuto prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a 

quello nel quale si è verificata la cessione e che “l’individuazione del periodo di imposta in 

cui si considera realizzata la plusvalenza e di quello in cui si considera assolto l’obbligo di 

reinvestimento deve essere effettuata applicando gli ordinari criteri di competenza utilizzati 

nella determinazione del reddito di impresa del beneficiario dell’agevolazione, 

prescindendo, come indicato dalla relazione illustrativa, dalle condizioni finanziarie relative 

alla tempistica dei pagamenti.50” 

 Nel caso in cui non si verifichino le sopraindicate condizioni per la detassazione 

della plusvalenza, il reddito del secondo periodo successivo a quello in cui è avvenuta la 

cessione deve essere aumentato dell’importo della plusvalenza che avrebbe concorso a 

formare il reddito nel periodo d’imposta in cui si è realizzata, ovvero si verificherà un 

recupero a tassazione della plusvalenza precedentemente esclusa. 

 Nella previsione della norma in commento, rientrano sia le plusvalenze derivanti 

da cessione di beni a parti correlate (nazionali ed estere), sia le plusvalenze realizzate da 

cessione dei beni immateriali a terze parti indipendenti. Nel caso di cessione infragruppo, 

i metodi e i criteri di determinazione del prezzo di cessione e della conseguente 

plusvalenza possono essere stabiliti mediante accordo preventivo con l’Agenzia delle 

Entrate; contrariamente, nel caso di cessione a parti indipendenti, il prezzo di cessione e 

                                                           
50 Circolare n.11/E, Agenzia delle Entrate 
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la conseguente plusvalenza non possono essere determinati tramite accordo preventivo 

con l’Amministrazione Finanziaria, lasciando il contribuente esposto al rischio di 

ordinarie valutazioni in merito all’eventuale antieconomicità delle operazioni stesse. 

 

4.7 COSTI DIRETTI ED INDIRETTI 

 Per poter trovare il reddito agevolabile, dalle componenti positive (implicite nel 

caso di uso diretto, o dai canoni di concessione in uso se si tratta di utilizzo indiretto) è 

necessario sottrarre le componenti negative connesse alle predette componenti positive. 

 Il reddito agevolabile sarà costituito, perciò, dalle componenti positive al netto dei 

costi fiscalmente rilevanti diretti o indiretti ad esse collegate. 

 Nei costi diretti vi rientrano tutti i costi imputabili in maniera certa ed univoca al 

“costo di produzione” del singolo intangibile, riferendosi ai beni o alle risorse di 

produzione direttamente attribuibili al processo di ricerca e sviluppo. In termini di costi, 

vi rientrano tutte le componenti negative di reddito che hanno una relazione specifica con 

la proprietà intellettuale considerata. 

 Sono, invece, considerati indiretti quei costi che sono imputabili al bene 

immateriale oggetto di agevolazione mediante un criterio di comunanza, ovvero 

indirettamente attraverso un processo di ripartizione impiegato nelle tecniche di 

contabilità industriale (ad esempio basate sul costo, sul capitale impiegato, sul fatturato, 

sulle persone, ecc.). A questa tipologia di componenti negative di reddito manca una 

relazione specifica con l’intangible in quanto tali costi risultano comuni a più beni 

immateriali. Vi rientrano i costi di tipo amministrativo, utilizzo di attrezzature o 

macchinari condiviso da altre commesse, le spese relative agli immobili, ecc.  

 È importante notare che la Circolare 11/E precisa che nella determinazione del 

reddito agevolabile sia necessario prendere in considerazione tutti i costi che 

direttamente o indirettamente hanno generato tale reddito, compresi gli oneri finanziari 

ed i costi relativi agli immobili per la quota imputabile alla formazione del reddito 

riferibile al bene agevolato. Si può notare come i costi rilevanti ai fini della determinazione 

del reddito agevolabile siano diversi da quelli rilevanti per la costruzione del coefficiente 
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nexus ratio, per il quale l’art. 9 sancisce che non rilevano ai fini del calcolo del coefficiente 

gli interessi passivi, le spese relative agli immobili e qualsiasi altro costo che non può 

essere direttamente collegato ad uno specifico bene immateriale. 

 Resta fermo che i costi rilevanti ai fini della determinazione del reddito agevolabile 

di un determinato periodo d’imposta sono pari a quelli fiscalmente deducibili nel 

medesimo periodo d’imposta in base alle disposizioni del TUIR.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Circolare n.11/E, Agenzia delle Entrate 
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5. CALCOLO DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE 

 

5.1 PREMESSA 

 Come già enunciato precedentemente trattando delle linee guida dettate a livello 

internazionale dall’Organizzazione per la Cooperazione e per lo Sviluppo Economico 

(OCSE), gli IP regimes per non essere considerati regimi harmful, devono rispettare ed 

applicare il cosiddetto Nexus Approach. Quest’ultimo presuppone che il reddito escluso da 

imposizione abbia un nesso con le attività di ricerca e sviluppo. Secondo tale approccio, il 

contributo economico del bene oggetto del beneficio è agevolabile nel limite in 

proporzione ad un coefficiente, calcolato come rapporto tra i costi qualificati e i costi 

complessivi, e il quale prende in nome di nexus ratio. Tra i costi qualificati vi rientrano i 

costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo, sia questa sostenuta direttamente dal 

contribuente od affidata in outsourcing; tra i costi complessivi, oltre ad includere gli stessi 

costi qualificati, vi rientrano tutte le spese sostenute dal contribuente per l’acquisto 

dell’immateriale che non possono essere considerate qualificate. 

 Quindi, per calcolare l’agevolazione in argomento, la quale consiste in una 

variazione in diminuzione ai fini IRPEF/IRES nonché IRAP, occorre definire: 

• il reddito agevolabile derivante dall’uso diretto o indiretto del bene, secondo i 

metodi descritti nel precedente capitolo; 

• calcolare il c.d. nexus ratio, dato dal rapporto tra i costi qualificati e i costi 

complessivi; 

• attraverso il prodotto tra il reddito agevolabile e il coefficiente determinato come 

rapporto tra costi qualificati e complessivi, ottenere la quota di reddito agevolabile 

o reddito agevolato. 

 La Circolare 11/E chiarisce che “la quota di reddito agevolabile non concorre a 

formare il reddito d’impresa per il 50 per cento del relativo ammontare. Tuttavia, per il 

periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e a quello in corso al 31 

dicembre 2015 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito 
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d’impresa è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento (cfr. articolo 9, 

comma 8 del decreto) Considerando la percentuale a regime del 50%, questo meccanismo 

può determinare, di fatto, una tassazione ai fini IRES del bene immateriale con aliquota pari 

alla metà di quella ordinaria e, quindi, pari al 12% tenendo conto della riduzione 

dell’aliquota IRES al 24% prevista dalla legge di Stabilità 2016 a decorrere dal periodo di 

imposta 2017.52” 

 

5.2 COEFFICIENTE NEXUS RATIO 

 Per determinare la quota di reddito agevolabile, viene utilizzato il coefficiente 

nexus ratio, calcolato come rapporto tra i costi qualificati e i costi complessivi riferibili al 

bene immateriale per il quale si richiede l’agevolazione. Il nexus ratio consente di 

imputare il beneficio fiscale al soggetto che sostiene i costi per l’attività di ricerca e 

sviluppo relativa ai beni immateriali che generano il reddito agevolabile, permettendo di 

allinearsi con le linee guida del progetto BEPS, le quali prevedono una correlazione tra il 

regime preferenziale e l’esistenza di un’attività economica sostanziale, in modo da evitare 

lo spostamento artificiale del reddito imponibile dai Paesi in cui questo viene creato. 

 Secondo quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2015, i costi da considerare nel 

calcolo del coefficiente, sono i costi “rilevanti ai fini fiscali”. Il Decreto attuativo, conforme 

alle linee guida OCSE, recita che i costi rilevanti sono quelli sostenuti nel periodo di 

riferimento, a prescindere dal regime fiscale e dal trattamento contabile, disallineandosi 

così da quanto previsto nella norma primaria. L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 

11/E, ribadisce anch’essa che i costi da prendere in considerazione ai fini della 

determinazione del coefficiente non sono da considerare nella loro accezione fiscale, 

dando irrilevanza ai criteri con cui questi vengono contabilizzati e, aggiungendo, che le 

componenti negative dovranno essere prese in considerazione all’interno del calcolo del 

rapporto per il loro intero ammontare nell’esercizio in cui sono state sostenute. 

 

                                                           
52Circolare n.11/E, Agenzia delle Entrate, 2016 
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 Rifacendosi all’art. 9 del Decreto Patent Box 2017, il coefficiente da utilizzare al 

fine di determinare la quota di reddito agevolabile può essere così calcolato: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖
 

 Entrando nel dettaglio, i costi da indicare al numeratore sono inerenti alle attività 

di ricerca e sviluppo, siano esse svolte direttamente dal contribuente od affidate in 

outsourcing a terze parti come Università, enti di ricerca ed organismi equiparati, nonché 

società (incluse le start up) diverse da quelle appartenenti al medesimo gruppo.  

 Il valore al numeratore può essere incrementato anche dei costi afferenti attività 

di ricerca e sviluppo addebitati da soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario, 

per la quota rappresentante un puro riaddebito di costi sostenuti da tali società correlate 

nei confronti di soggetti terzi per l’effettuazione delle medesime attività di ricerca e 

sviluppo, in linea con quanto previsto nel documento OCSE in relazione ai costi tra parti 

correlate. Sostanzialmente la società del gruppo opera come soggetto passante, 

acquistando in outsourcing e riaddebitando il costo all’entità del gruppo. A riguardo, si è 

ritenuto che l’applicazione di un mark up (ovvero margine di intermediazione) non 

dovesse penalizzare tutto il calcolo del coefficiente. Difatti, tale orientamento viene 

confermato anche dall’Agenzia delle Entrate, la quale afferma nella Circolare 11/E che “la 

presenza di un margine di intermediazione, fisiologico anche tra parti correlate, non debba 

essere considerato un elemento distorsivo tale da provocare, nell’ambito dell’accordo di 

riaddebito dei costi, un effetto negativo sul coefficiente. In tal caso, pertanto, per ottenere il 

riconoscimento di costi di ricerca e sviluppo “qualificati”, occorrerà sottrarre dalla quota di 

riaddebito dei costi sostenuti l’eventuale margine di intermediazione applicato.53” 

 Tra le spese da considerare al numerato, sempre in linee con le prescrizioni OCSE, 

vi rientrano anche i costi afferenti alle attività di ricerca e sviluppo sostenuti dal soggetto 

richiedente l’agevolazione, nell’ambito di accordi di ripartizione dei costi, come definito 

dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 (c.d. CCA – Cost 

Contribution Arrangements), nei limiti dei proventi costituenti il riaddebito di costi di 

sviluppo, mantenimento e accrescimento ai soggetti partecipanti all’accordo per la 

ripartizione dei costi. In questo modo non vengono penalizzati e disincentivati gli accordi 

                                                           
53 Circolare n.11/E, Agenzia delle Entrate, 2016 
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tra le diverse società correlate coinvolte in attività di ricerca e sviluppo che portano allo 

sviluppo congiunto del bene immateriale. 

 Sempre indicato nel Decreto attuativo, i costi complessivi che vanno a formare il 

denominatore del nexus ratio sono costituiti, oltre che da tutte le spese qualificate indicate 

al numeratore, anche gli eventuali costi di acquisizione del bene immateriale e dei costi di 

ricerca e sviluppo affidate a società del gruppo (costi infra-gruppo). 

 Non rientrano in questa categoria di costi, invece, gli eventuali interessi passivi, le 

spese relative ad immobili e costi non inerenti al bene immateriale. 

 Al comma 5 dell’art. 9 del Decreto 2017, viene reso possibile un aumento del valore 

del numeratore. Tale valore può essere incrementato per un ammontare corrispondente 

alla differenza tra il valore dei costi indicati al denominatore e quello del numeratore, fino 

a concorrenza del 30% di quest’ultimo. Tale importo, detto up-lift, sarà perciò pari al 

minore tra il 30% dei costi qualificati e la differenza tra costi complessivi e costi 

qualificati. 

 Di conseguenza il numeratore e il denominatore non differiranno per la natura dei 

costi inclusi, ma risulteranno diversi nell’ammontare a causa del diverso computo tra i 

due valori del rapporto, ossia dalle spese derivanti da outsourcing a società del gruppo e 

di quelle derivanti dall’acquisizione dell’intangibile. Difatti, per come costruito, il nexus 

ratio agevola le imprese che sostengono costi in attività di ricerca e sviluppo 

internamente, sfavorendo, d’altra parte, le imprese che affidano le attività di ricerca ad 

imprese correlare e che sostengono costi per l’acquisizione del bene immateriale. Se i 

costi esterni di ricerca e sviluppo e acquisizione tendono a zero, il coefficiente di 

agevolazione tende ad 1 e, dunque, si ottiene la massimizzazione del beneficio 

complessivo del Patent Box, in quanto la quota reddito agevolabile è pari all’intero 

ammontare di reddito prodotto dall’intangibile. In sintesi, il reddito a cui applicare la 

detassazione è pari all’intero reddito derivante dal bene intangibile nel caso in cui le 

imprese svolgano attività di ricerca e sviluppo internamente o acquisite in outsourcing da 

soggetti indipendenti, o nel caso in cui siano stati comunque sostenuti costi di 

acquisizione dell’intangibile o di outsourcing con società correlate, qualora questi non 

superino il 30% dei costi qualificati. 
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 Ritornando al possibile incremento del valore del numeratore, ovvero il prima 

citato up-lift, la Circolare 11/E riporta un esempio di applicazione del calcolo. 

Indicando con:  

(A) I costi per attività di ricerca e sviluppo direttamente svolte dai soggetti beneficiari, 

(B) I costi per attività di ricerca e sviluppo svolte da soggetti terzi indipendenti 

dall’impresa richiedente agevolazione e titolare del bene immateriale per il quale 

si richiede il beneficio, 

(C) I costi di ricerca e sviluppo sostenuti da una società del gruppo che sostiene costi 

verso terzi o costi sostenuti in ambito di accordi per la ripartizione di costi (CCA), 

(D) I costi derivanti da operazioni intercorse con società correlate (costi infra-gruppo), 

(E) I costi di acquisizione del bene immateriale, 

(F) L’ up-lift, 

il coefficiente nexus ratio sarà dato dal rapporto 

𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐹

𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 + 𝐸
 

Esempio. 

Si ipotizza il caso di un’impresa che svolge la sua attività di ricerca e sviluppo: 

a. Direttamente sostenendo costi pari a 100 (A); 

b. Incaricando un ente di ricerca per un importo pari a 120 (B); 

c. Incaricando una società del gruppo che sostiene costi verso terzi per un importo 

pari a 150 (C); 

d. Acquisendo beni immateriali per 200 (E) 

Senza up-lift il nexus ratio sarebbe dato dal seguente rapporto: 

𝐴+𝐵+𝐶

𝐴+𝐵+𝐶+𝐷
 = 

100+120+150

100+120+150+200
= 64.91% 

In questo caso, il 64.91% del reddito ascrivibile al bene immateriale concorre a formare 

oggetto di agevolazione. 
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L’up-lift (F) sarà pari alla differenza tra denominatore e numeratore (ovvero 200), però 

nel limite del 30% del numeratore (370 * 30%), ovvero a 111. 

𝐴+𝐵+𝐶+𝐹

𝐴+𝐵+𝐶+𝐷
 = 

100+120+150+111

100+120+150+200
= 84.39% 

Applicando l’up-lift, la quota reddito agevolabile passa dal 64.91% al 84.39%, notando un 

aumento del coefficiente. 

 È importante sottolineare come il calcolo del coefficiente di cui sopra, deve essere 

effettuato per ciascun bene immateriale per il quale venga richiesto il regime agevolativo. 

Inoltre, qualora diversi beni immateriali siano collegati da un vincolo di 

complementarietà tale per cui la finalizzazione di un prodotto o un processo sia 

subordinata all’uso congiunto degli stessi, tale pluralità di beni potrà essere considerata 

in forma aggregata ai fini del regime in questione. 

 I costi da considerare nel calcolo del coefficiente sono quelli sostenuti nel periodo 

di riferimento, senza tener conto del trattamento ai fini contabili e fiscali, in aderenza ai 

principi previsti dall’Action 5 del BEPS. Infatti, seguendo i criteri stabiliti in sede OCSE, le 

spese che non sono totalmente deducibili nell’anno in cui esse sono state sostenute perché 

sono state capitalizzate, potranno essere considerate nella loro interezza ai fini del calcolo 

del nexus ratio a partire dall’anno in cui esse sono state sostenute. In tal modo, ovvero 

rifacendosi ai costi sostenuti, il principio di cassa non è applicabile, lasciando spazio di 

applicazione al criterio di competenza. Così, i costi di ricerca e sviluppo, dovranno essere 

rilevati nel momento in cui si considerano sostenuti secondo le regole generali di 

competenza fiscale previste dall’art. 109 del TUIR. Sempre in linea con le indicazioni 

OCSE, non rileva la ripartizione dei costi operata secondo la tecnica dell’ammortamento; 

perciò, in riferimento all’eventuale costo di acquisizione del bene immateriale sostenuto 

nel periodo d’imposta, questo deve essere indicato al denominatore nella sua interezza 

nel periodo d’imposta di competenza dell’operazione. Le disposizioni dell’art. 109 del 

TUIR in materia di individuazione della competenza, devono essere rispettate anche dai 

soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali. 

 Infine, nel caso in cui in un anno il contribuente non sostenga costi di ricerca e 

sviluppo in riferimento ai beni oggetto dell’opzione, restando perciò invariati sia il 

numeratore che il denominatore, potrà comunque continuare a beneficiare del regime 
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Patent Box. In merito, la Circolare 11/E riporta quanto confermato nella relazione 

illustrativa dell’art. 8 del Decreto Patent Box, secondo cui “non è necessario che le attività 

di ricerca e sviluppo relative a un determinato bene immateriale siano esercitate nel periodo 

di imposta in cui, in concreto, si fruisce dell’agevolazione dei redditi derivanti dal medesimo 

bene; è sufficiente che tale attività sia stata esercitata nei periodi di imposta precedenti. È 

comunque sempre necessario che si tratti di attività di ricerca e sviluppo direttamente 

collegate al bene da esse ‘generato’; tale verifica va, quindi, condotta separatamente bene 

per bene.” 

 

5.3 TRACCIATURA DEI COSTI – TRACKING AND TRACING 

 Per dimostrare il diretto collegamento tra le attività di ricerca e sviluppo sostenute 

ed i beni immateriali per i quali si richiede l’opzione, nonché il “nesso” tra gli intangible 

ed il reddito agevolabile, ovvero quanto richiesto dal principio cardine del Nexus 

Approach, le imprese devono svolgere il cosiddetto tracking and tracing dei costi e dei 

ricavi imputabili ad ogni singolo bene immateriale, attraverso l’adozione di un adeguato 

programma di rilevazione analitica contabile o extra-contabile. 

 Il principio del tracking and tracing viene introdotto dallo stesso Decreto Attuativo 

all’art. 11, il quale presuppone che “il diretto collegamento delle attività di ricerca e 

sviluppo di cui all’articolo 8 e i beni immateriali di cui all’articolo 6, nonché fra questi ultimi 

e il relativo reddito agevolabile derivante dai medesimi deve risultare da un adeguato 

sistema di rilevazione contabile o extracontabile.54” 

 Poiché la norma entra in vigore in un momento in cui l’azienda già opera e produce 

reddito, l’art. 9, comma 6, del Decreto Patent Box, al fine di permettere alle imprese di 

adottare adeguati sistemi di tracciabilità dei costi, indica le modalità con le quali si 

potranno determinare i costi che formano il denominatore e il numeratore del coefficiente 

nella fase iniziale di introduzione al regime. Nello specifico la norma permette ai soggetti 

con periodi d’imposta coincidenti con l’anno solare, ovvero per i periodi d’imposta 2015, 

2016 e 2017, di considerare i costi complessivi e i costi qualificati come grandezze 

                                                           
54 Decreto Ministeriale 28 novembre 2017 
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aggregate, senza effettuare nessuna distinzione per singolo bene immateriale, sostenuti 

nel periodo d’imposta in corso o nei tre periodi precedenti. In pratica, nella fase iniziale 

di ingresso al regime, le imprese possono determinare il coefficiente considerando i costi 

qualificati e i costi complessivi come grandezze aggregate, prendendo in considerazione i 

costi sostenuti a partire dall’ingresso del regime preferenziale sia quelli sostenuti nei tre 

esercizi antecedenti. Nonostante sia permesso l’approccio cumulativo, viene comunque 

imposto di separare i costi relativi ai beni oggetto di agevolazione da quelli dei beni per i 

quali non si usufruisce del regime agevolativo. Qualora si verifichi un’impossibilità 

oggettiva nell’effettuare la distinzione, la Circolare 11/E consente, limitatamente al 

triennio 2015-2017, di considerare nel calcolo del coefficiente anche i costi relativi ai beni 

non rientranti nell’opzione. 

 Le imprese che sono in grado di determinare il nexus ratio in modo analitico per i 

beni immateriali oggetto di agevolazione già entro la chiusura del primo esercizio di 

decorrenza dell’opzione (ovvero l’esercizio 2015), possono utilizzare tale coefficiente al 

fine del calcolo dell’agevolazione fruibile negli esercizi 2015, 2016 e 2017. In tal caso, il 

contribuente potrà mantenere nel calcolo del coefficiente analitico calcolato a partire dal 

2018 anche i dati analitici relativi al triennio 2012-2014. 

 A decorrere del periodo d’imposta 2018, i costi da includere nel calcolo del nexus 

ratio saranno quelli sostenuti nel periodo d’imposta interessato e nei precedenti a partire 

dal 2015, assumendoli distintamente per ciascun bene immateriale in ragione della 

tracciatura dei costi e dei ricavi imputabili ad ogni bene immateriale. Perciò, i soggetti 

richiedenti l’agevolazione dovranno determinare un coefficiente specifico per ogni 

intangibile per il quale viene richiesta l’opzione, prendendo in considerazione i costi 

sostenuti nel 2015. 

 D’altra parte, l’obbligo di tracciatura analitica dei costi, darà modo al contribuente 

anche di memorizzare le eventuali perdite prodotte da ogni singolo bene immateriale. In 

merito, l’Agenzia delle Entrate con l’intento di evitare attuazioni di eventuali 

comportamenti elusivi mediante i quali si possa beneficiare di una riduzione di imposte 

negli esercizi futuri, segnala che “ anche se l’opzione viene esercitata quando il bene 

immateriale comincia a produrre un reddito, vale a dire quando i ricavi eccederanno i costi, 
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permane l’obbligo di riassorbire le perdite generate dall’anno 2015 da ogni singolo bene 

immateriale, comprese quelle sostenute nella fase di ricerca.55” 

 Qualora lo stesso bene intangibile sia utilizzato in diversi prodotti, ovvero su 

diversi prodotti vi sia l’utilizzo di diversi beni immateriali agevolabili, la tracciatura dei 

costi sostenuti e dei redditi prodotti risulta essere piuttosto articolata. Riconoscendo tale 

difficoltà, l’OCSE ha previsto un sistema di tracking and tracing fondato sul prodotto finale 

o su famiglie di prodotti per il calcolo del nexus ratio. I costi e i ricavi riguardanti una 

determinata famiglia di prodotto andranno imputati esclusivamente ad essa, mentre gli 

eventuali costi generali riferibili a più famiglie andranno suddivisi tra le stesse. 

 

5.4 PERDITE DA PATENT BOX 

 È possibile che, in determinati periodi d’imposta di validità dell’opzione in 

argomento, i beni immateriali rilevanti generino una perdita, anziché un utile. È il caso in 

cui, a fronte del sostenimento di spese di ricerca e sviluppo, il bene immateriale produce 

reddito solo dopo diversi anni. Per questo, lo sfruttamento economico dell’IP potrebbe 

generare perdite fiscali e quindi è necessario rinviare gli effetti positivi dell’opzione agli 

esercizi in cui tale intangibile diventerà produttivo di reddito. La perdita fiscale può 

verificarsi sia nel caso in cui vi sia l’utilizzo diretto sia in caso di concessione in uso del 

bene immateriale. 

 Poiché la norma primaria non prevede alcuna disciplina riguardante il trattamento 

delle eventuali eccedenze negative generate dei beni oggetto dell’agevolazione, l’Agenzia 

delle Entrate è intervenuta a dirigere la questione attraverso la Circolare 36/E del 2015, 

fornendo chiarimenti in merito al trattamento dell’eventuale perdita fiscale derivante 

dallo sfruttamento economico del bene agevolato. Il documento chiarisce che, laddove le 

modalità di determinazione dall’agevolazione portino ad un risultato negativo dovuto 

dall’eccesso dei costi sostenuti per il bene immateriali rispetto i ricavi da esso prodotti, 

tali perdite concorreranno alla formazione del reddito d’impresa di periodo secondo le 

modalità ordinarie, salvo l’applicazione del maccanismo del recapture. Le perdite 

                                                           
55 Circolare n.11/E, Agenzia delle Entrate 
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generate durante il periodo di validità del Patent Box dovranno essere recuperate 

nell’ambito del regime stesso nel momento in cui il bene immateriale comincerà a 

produrre redditi. Attraverso il meccanismo di recapture il reddito lordo agevolabile 

subisce una riduzione fino al completo esaurimento delle perdite pregresse. 

 Riguardo le perdite prodotte dai beni immateriali agevolabili, l’Agenzia delle 

Entrate attraverso la Circolare 11/E, precisa che, poiché vi è l’obbligo di tracking and 

tracing dei costi a partire del 2015 che tiene in memoria anche delle eventuali perdite 

prodotte, qualora l’opzione per il regime agevolativo venga esercitata solo nel momento 

in cui il bene oggetto dell’agevolazione riesce a produrre ricavi che superino i costi, i 

soggetti beneficiari dovranno comunque, in via preliminare, riassorbire le perdite 

generate dal bene immateriale a partire dal 2015. In questo modo l’esercizio dell’opzione 

comporterà necessariamente la compensazione tra redditi generati dall’utilizzo 

dell’intangibile e le perdite prodotte antecedentemente l’esercizio dell’opzione. 

 Inoltre, sempre la Circolare 11/E, ha precisato che le perdite fiscali generate da 

uno specifico bene immateriale agevolato devono essere mantenute all’interno del regime 

Patent Box del medesimo intangibile, senza impattare sui redditi prodotti da altri beni 

immateriali per cui si chiede agevolazione.  Le perdite fiscali di un determinato IP 

andranno sottratte ai soli eventuali redditi positivi generati dallo stesso nei cinque 

esercizi di efficacia dell’opzione. 

 In ultimo, la Circolare 11/E sottolinea che “tale interpretazione appare coerente con 

l’impostazione generale della disciplina in oggetto che prevede un meccanismo di opzioni 

separate per singoli IP, nonché da quanto già confermato dalla citata circolare 36/E che 

prevede la riferibilità delle perdite allo stesso bene che le ha generate. Si rammenta che la 

medesima circolare ha anche precisato che i componenti positivi e negativi ascrivibili al bene 

immateriale concorrono in modo ordinario alla determinazione del reddito di impresa di 

periodo anche quando non venga operata alcuna variazione in diminuzione per fruire 

dell’agevolazione.56” 

 

                                                           
56 Circolare n.11/E, Agenzia delle Entrate 
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 Seguendo quanto delineato nelle Circolari dell’Agenzia delle Entrate, si nota che la 

concreta fruizione del regime di detassazione dei redditi provenienti dai beni immateriali 

si attuerà a partire dal periodo di imposta in cui i redditi generali prodotti dall’intagible 

avranno completamente riassorbito le perdite generate durante il regime agevolativo e 

precedentemente a questo.  

 In seguito vengono riportati degli esempi in merito al meccanismo di recapture 

delle perdite fiscali. 

Esempio 1 

Una società nel primo periodo di adesione al regime di Patent Box (2015) sostiene 

un’eccedenza negativa, in quanto i costi correlati al bene immateriale eccedono i ricavi. Le 

perdite derivanti dall’intangibile sono utilizzate in riduzione del reddito d’impresa. 

Periodo d’imposta Eccedenza negativa Reddito 

2015 2000  

2016  4000 

   

Nell’esercizio 2016 i ricavi correlati al bene intangibile eccedono i costi; si ipotizza che il 

reddito agevolabile sia pari al reddito lordo agevolabile del periodo (4000) abbattuto 

dell’eccedenza negativa pregressa (2000). 

Reddito 2016 4000 

Recaptur eccedenza negativa 2015 2000 

Reddito agevolabile 2000 

Detassazione parziale 2016 (2000*1*40%) 800 

  

Assumendo un coefficiente nexus ratio pari a 1, il reddito dell’intangibile detassato è pari 

a 800. 
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Esempio 2 

Una società sostiene costi correlati all’intangibile superiori ai ricavi per i primi tre esercizi 

di adesione al regime Patent Box. 

Anno Eccedenza negativa Reddito 

2015 1000  

2016 3000  

2017 4000  

2018  4000 

2019 1000  

2020  8000 

Totale 9000 12000 

 

Nel 2018 l’intangibile produce un reddito che risulta essere agevolato solo in caso di 

completo assorbimento delle perdite pregresse. Nell’esempio riportato, il reddito 

prodotto risulta di 4000, mentre la somma delle eccedenze negative pregresse risulta 

essere di 8000; pertanto non è agevolabile nessun reddito, in quanto le perdite pregresse 

non sono state riassorbite, e quindi vengono rinviate agli esercizi successivi per un valore 

di 4000. 

Nel 2020, vene conseguito un reddito attribuibile all’intangible pari a 8000, a fronte di 

un’eccedenza negativa pregressa di 5000, ovvero pari all’eccedenza rinviata (4000) 

sommata all’eccedenza generata nell’esercizio 2019 (1000). Il reddito agevolabile 

corrisponde a 3000, pari al reddito lordo del bene immateriale realizzato nell’esercizio 

2020 depurato dalle perdite pregresse generate durante il periodo di vigenza del regime. 

 

Reddito 2020 8000 

Eccedenza negativa pregressa 5000 

Reddito agevolabile 3000 

Detassazione parziale 2020 (3000*1*50%) 1500 
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Assumendo un coefficiente nexus ratio pari a 1, il reddito dell’intangibile detassato è pari 

a 1500. 

 Sotto questo punto di vista, il regime Patent Box premia maggiormente gli 

intangibili “maturi”, generati molti anni fa, che oggi producono solo redditi positivi, a 

fronte di spese di ricerca di scarsa entità, rispetto agli intangibili giovani per i quali, 

soprattutto in alcuni settori e nei primi anni, si assiste ad un’eccedenza dei costi 

fiscalmente rilevanti rispetto ai ricavi generati dallo sfruttamento diretto od indiretto del 

bene.57 

 

5.5 MISURA DELLA DETASSAZIONE 

 Per determinare la quota di reddito agevolabile del bene per cui si richiede 

l’agevolazione, occorre moltiplicare il reddito lordo (al netto di eventuale eccedenza 

negative pregresse) per il coefficiente nexus ratio, ottenuto dal rapporto tra costi 

qualificati e costi complessivi, come sopra trattato. 

 Il beneficio derivante del regime in oggetto consiste in una variazione in 

diminuzione della quota di reddito agevolabile da operare ai fini IRPEF, IRES e IRAP nella 

misura del: 

• 30% per il periodo d’imposta 2015; 

• 40% per il periodo d’imposta 2016; 

• 50% a partire dal periodo d’imposta 2017. 

L’ammontare del reddito detassato è determinato per mezzo della seguente formula: 

 

 

 

 

                                                           
57 Mieli L., I costi qualificati e i costi complessivi nel calcolo del “nexus ratio” del “Patent Box” 
Corriere Tributario, anno 2016, fascicolo 18, pagg.1361-1369 
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 Applicando questa formula si determina il reddito detassato, che rappresenta una 

variazione in diminuzione del reddito d’impresa. Qualora il reddito detassato sia positivo, 

la variazione in diminuzione può comportare una riduzione del reddito complessivo 

dell’impresa, oppure generare o incrementare una perdita fiscale. 

 La Circolare 11/E ricorda che l’art. 9 della norma primaria stabilisce che 

l’agevolazione riguarda il “reddito d’impresa” e che la fruizione dell’opzione si sostanzia 

in una variazione in diminuzione da apportare in sede di dichiarazione dei redditi. Poiché 

la determinazione del reddito d’impresa che forma la base imponibile ai fini IRPEF7IRES 

è basata su una disciplina diversa da quella che si utilizza per la determinazione della base 

imponibile IRAP, il contribuente potrebbe trovarsi nella situazione di dover gestire due 

separati sistemi di calcolo. In merito, secondo l’Agenzia delle Entrate, è possibile operare 

la medesima variazione in diminuzione sia ai fini IRPEF/IRES che IRAP, facendo prevalere 

le esigenze di semplificazione rispetto alle tecnicalità fiscali. Questa soluzione 

semplificativa risulta in linea con quanto previsto dall’art. 1, comma 43 della Legge di 

Stabilità 2015, secondo il quale l’esercizio dell’opzione rileva anche ai fini della 

determinazione del valore della produzione netta di cui al Decreto Legislativo in materia 

IRAP. 

 In seguito viene riportato un esempio numerico della modalità di determinazione 

del beneficio. 

Esempio 

Si ipotizza il caso di una società che nel corso dell’anno 2015 ha deciso di effettuare 

l’opzione Patent Box relativa a due beni immateriali distinti, A e B, posseduti dalla stessa 

e concessi in uso. Nei tre esercizi antecedenti all’esercizio dell’opzione, la società ha 

determinato il proprio reddito imponibile secondo le disposizioni ordinarie di 

imposizione e senza disporre di un sistema di tracking and tracing dei costi. A seguito 

della richiesta di fruizione dell’agevolazione fiscale Patent Box, la società ha implementato 

il proprio sistema contabile con un sistema di tracciatura dei costi e dei ricavi riconducibili 

all’utilizzo dell’intangibile per il quale è richiesta l’agevolazione. 
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A seguito viene riportato un quadro riepilogativo degli esercizi antecedente l’esercizio 

dell’opzione: 

• 2012 regime ordinario: nessun sistema di tracking and tracing dei costi e ricavi 

imputabili al bene immateriale; 

• 2013 regime ordinario: nessun sistema di tracking and tracing dei costi e ricavi 

imputabili al bene immateriale; 

• 2014 regime ordinario: nessun sistema di tracking and tracing dei costi e ricavi 

imputabili al bene immateriale; 

• 2015 adesione al regime Patent Box: implementazione di un sistema tracking and 

tracing. 

Negli esercizi antecedente all’esercizio dell’opzione, i costi sostenuti per gli intangibili per 

i quali viene richiesta l’agevolazione, sono considerati in maniera aggregata in mancanza 

di un sistema tracking and tracing. Non venendo operata alcuna distinzione per singolo 

bene immateriale, i costi aggregati risultano essere i seguenti: 

 

Periodo d’imposta 

2012 
Costi qualificati 

Costi complessivi 

€ 70.000 

€ 110.000 

2013 
Costi qualificati 

Costi complessivi 

€ 115.000 

€ 150.000 

2014 
Costi qualificati 

Costi complessivi 

€ 130.000 

€ 200.000 

 

A partire dal 2015, grazie all’implementazione del sistema di tracciatura per singolo bene, 

i costi e i profitti vengono determinati per ogni singolo bene immateriale. Di seguito 

vengono riportati i costi e i profitti determinati analiticamente per ciascun intangibile: 
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Periodo 

d’imposta 
 A B Aggregati 

2015 

Costi qualificati 

Costi complessivi 

Reddito prodotto dall’IP 

€ 60.000 

€ 85.000 

€40.000 

€ 80.000 

€ 100.000 

€ 65.000 

€ 140.000 

€ 185.000 

€ 105.000 

2016 

Costi qualificati 

Costi complessivi 

Reddito prodotto dall’IP 

€ 80.000 

€ 100.000 

€ 35.000 

€ 100.000 

€ 130.000 

€ 65.000 

€ 180.000 

€ 230.000 

€ 100.000 

2017 

Costi qualificati 

Costi complessivi 

Reddito prodotto dall’IP 

€ 110.000 

€ 125.000 

€ 60.000 

€ 40.000 

€ 50.000 

€ 40.000 

€ 150.000 

€ 175.000 

€ 100.000 

2018 

Costi qualificati 

Costi complessivi 

Reddito prodotto dall’IP 

€ 90.000 

€ 120.000 

€ 80.000 

€ 30.000 

€ 50.000 

€ 50.000 

€ 120.000 

€ 170.000 

€ 130.000 

 

2015 – Primo esercizio di adesione al regime Patent Box 

Come previsto dal Decreto Attuativo del regime, nel primo triennio di attuazione 

dell’opzione, viene utilizzato un approccio aggregato per determinare il coefficiente nexus 

ratio. In tal senso, vengono considerati i costi degli ultimi quattro periodi d’imposta (2012, 

2013, 2014 e 2015) senza effettuare nessuna distinzione per il singolo bene immateriale. 

 

 Costi qualificati Costi complessivi 

2012 € 70.000 € 110.000 

2013 € 115.000 € 150.000 

2014 € 130.000 € 200.000 

2015 € 140.000 € 185.000 

Totale €455.000 € 645.000 

 

 



89 
 
 

Coefficiente nexus ratio = 
455.000

645.000
 = 70,54% 

Rifacendosi a quanto predisposto dalla disciplina in materia di up-lift, i costi non 

qualificati, pari alla differenza tra costi complessivi e costi qualificati (645.000 – 455.000), 

ammontano a 190.000. L’ammontare dei costi non qualificati che può essere portato in 

aumento del numeratore del rapporto (up-lift), non può eccedere il 30% dei costi 

qualificati, ovvero 455.000 * 30% = 136.500. Assumendo il numeratore incrementato 

dell’up – lift, il nuovo coefficiente nexus ratio sarà il seguente: 

 

Coefficiente nexus ratio considerando l’up-lift = 
455.000+1360500

645.000
 = 91,71% 

 

Pertanto, considerando la percentuale di detassazione del 2015 pari al 30%, il reddito 

escluso da tassazione prodotto dal bene A è pari a 11.500, dato dal seguente prodotto: 

40.000 * 91,71% * 30%; mentre per il bene B, il reddito escluso è dato da 65.000 * 91,71% 

* 30%, pari a 17.883. 

 

2016 – Secondo esercizio di adesione al regime Patent Box 

Anche in questo periodo d’imposta i costi vengono assunti come grandezze aggregate. 

 

 Costi qualificati Costi complessivi 

2013 € 115.000 € 150.000 

2014 € 130.000 € 200.000 

2015 € 140.000 € 185.000 

2016 € 180.000 € 230.000 

Totale €565.000 € 765.000 

 

Calcolando il coefficiente, dato dal rapporto costi qualificati rispetto ai costi complessivi, 

senza considerare l’up – lift, questo assume un valore pari al 73,85%. 
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Ripercorrendo gli stessi passaggi dell’esercizio precedente, si calcolano i costi non 

qualificati (pari a 200.000) e il 30% del valore dei costi qualificati (pari a 169.500), ovvero 

il valore massimo che può assumere l’up – lift. 

Il coefficiente ricalcolato considerando l’up – lift di 169.500, è pari al 96,01%. 

Il reddito escluso da tassazione in relazione al bene A, considerando la percentuale di 

detassazione del 2016 pari al 40%, è determinato dal prodotto tra 35.000 * 96,01% * 40%, 

ovvero 13.442; mentre per il bene B ammonta a 24.963, ottenuto da 65.000 * 96,01% * 

40%. 

 

2017- Terzo esercizio di adesione al regime Patent Box 

Anche in quest’esercizio non viene utilizzato il sistema analitico di imputazione dei costi 

e dei ricavi connessi ai singoli beni immateriali, ma vengono considerate le grandezze 

aggregate. 

 Costi qualificati Costi complessivi 

2014 € 130.000 € 200.000 

2015 € 140.000 € 185.000 

2016 € 180.000 € 230.000 

2017 € 150.000 € 175.000 

Totale €600.000 € 790.000 

 

L’up – lift viene calcolato come minore tra il 30% dei costi qualificati (600.000 * 30% = 

180.000) e la differenza tra i costi complessivi e qualificati (790.000 – 600.000 = 190.000). 

Il coefficiente nexus ratio, incrementato al numeratore di 180.000, risulta essere pari al 

98,73%, dato da (780.000 / 790.000). 

In questo esercizio il reddito escluso da tassazione, considerando la percentuale di 

detassazione del 2017 pari al 50%, è di 29.620 per il bene A, mentre di 17.747 per il bene 

B. 
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2018 – Quarto esercizio di adesione al regime Patent Box 

Il 2018 è il terzo periodo d’imposta successivo a quello di prima applicazione, pertanto i 

costi computabili ai beni non saranno più considerati in modo aggregato ma calcolati 

distintamente per singolo bene di cui si richiede l’agevolazione. 

 

BENE A 

 Costi qualificati Costi complessivi 

2015 € 60.000 € 85.000 

2016 € 80.000 € 100.000 

2017 € 110.000 € 125.000 

2018 € 90.000 € 120.000 

Totale €340.000 € 430.000 

 

Il coefficiente relativo al bene A, già comprensivo dell’up – lift, è pari al 100%. 

Pertanto, il reddito relativo all’intangibile A escluso da tassazione, considerando la 

percentuale di detassazione del 2018 pari al 50%, risulta essere 80.000 * 100% * 50% = 

40.000. 

 

BENE B 

 Costi qualificati Costi complessivi 

2015 € 80.000 € 100.000 

2016 € 100.000 € 130.000 

2017 € 40.000 € 50.000 

2018 € 30.000 € 50.000 

Totale €250.000 € 330.000 

 

Per il bene B, il coefficiente trovato dal rapporto tra i costi qualificati aumentati dell’up – 

lift e i costi complessivi, risulta essere del 98,48%, che moltiplicato per il reddito riferibile 
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a tale intangibile e per la percentuale di detassazione del 2017 (50%), determina un 

reddito escluso dalla tassazione pari a 24.620. 
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6. MODALITA’ DI ACCESSO E PROCEDURA DI RULING 

 

6.1 ESERCIZIO DELL’OPZIONE 

 Per accedere concretamente al regime agevolativo Patent Box è necessaria la 

presentazione di una formale istanza di esercizio dell’opzione, la quale risulta di durata 

quinquennale, rinnovabile ed irrevocabile. Tale opzione deve essere comunicata 

all’Agenzia delle Entrate con modalità telematiche dai soggetti che hanno diritto allo 

sfruttamento economico dei beni immateriali oggetto di agevolazione e che svolgono 

attività di ricerca e sviluppo connesse ad esso.  

 L’art. 4 del Decreto Ministeriale regola le modalità di esercizio e di durata 

dell’opzione, ovvero “l’opzione ha durata pari a cinque periodi d’imposta, è irrevocabile ed 

è rinnovabile. Per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 

2014, l’opzione di cui al comma 1 è comunicata all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità 

e i termini indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate; 

l’opzione riguarda il periodo d’imposta nel corso del quale essa è comunicata ed i successivi 

quattro. A decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 

2014, l’opzione è comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d’imposta 

al quale la medesima dichiarazione dei redditi si riferisce.58” 

 Per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data 31 dicembre 

2014, ovvero 2015 e 2016 per le imprese con esercizio coincidente all’anno solare, 

l’opzione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica tramite un 

apposito modello disponibile sul relativo sito dell’Agenzia. Lo schema di comunicazione 

per l’esercizio dell’opzione nel primo biennio è stato adottato con Provvedimento 

direttoriale prot. n. 144042 del 10 novembre 2015, denominato “PATENT_BOX”. 

L’opzione va esercitata entro l’annualità in cui si intende avviare il regime di tassazione 

agevolata e si estende al suddetto periodo e alle quattro successive annualità fiscali. Il 

modello può essere presentato direttamente dall’impresa stessa o tramite intermediari 

                                                           
58 Decreto MISE-MEF, 2015 – Decreto ministeriale 30 luglio 2015 
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incaricati, quali dottori commercialisti, esperti contabili, ecc.. La prova dell’avvenuta 

comunicazione viene rilasciata dall’Agenzia stessa tramite una ricevuta telematica. 

Qualora la trasmissione dell’opzione fosse avvenuta tramite intermediario, quest’ultimo 

dovrà conservare sia la comunicazione originaria, sia la prova di intervenuta opzione. Il 

Provvedimento direttoriale prot. n. 144042 ha anche approvato il format del modello di 

comunicazione da trasferire all’Agenzia delle Entrate. Si tratta di un modello semplificato, 

contenente informazioni minime sui dati anagrafici del richiedente opzione e 

dell’eventuale rappresentante legale, oltre che al periodo di riferimento dell’opzione. Per 

i primi due periodi d’imposta non è necessario indicare per quali beni intangibili si 

richiede l’agevolazione, né come questi siano stati acquisiti. Il modello risulta così 

semplificato per dare la possibilità a tutte le imprese di esercitare l’opzione, anche se in 

tale momento non si è ancora in grado di sapere se soddisfano o meno tutti i requisiti 

richiesti dalla normativa o se effettivamente tale regime opzionale sia economicamente 

conveniente. A conferma di ciò, la Circolare 36/E ha chiarito che l’esercizio dell’opzione 

non è vincolante e non ha alcuna conseguenza in caso di abbandono del contribuente. 

Infatti, “se a seguito dell’esercizio dell’opzione non dovesse poi risultare possibile o 

conveniente operare alcuna variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi ai fini 

della fruizione dell’agevolazione, il contribuente non avrà conseguenze.59” 

 A partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 

2014, ovvero dal 2017, il Decreto Ministeriale del 28 novembre 2017 ha revisionato il 

preesistente Decreto Ministeriale del 30 luglio 2015, prevedendo che l’opzione sia 

presentata nella dichiarazione dei redditi riferibile al medesimo periodo d’imposta e che 

vi sia indicato il numero dei beni per cui si richiede agevolazione, nonché la loro 

classificazione nelle tipologie indicate dall’art. 6 del medesimo Decreto e l’ammontare del 

reddito agevolabile per ciascuna tipologia. Nel modello “REDDITI 2018”, con riferimento 

al periodo d’imposta 2017, nel quadro di reddito d’impresa (quadro RF), è stato inserito 

un campo per l’indicazione della quota di reddito agevolabile relativa ai periodi d’imposta 

compresi tra la data di presentazione dell’istanza di ruling e la data di sottoscrizione 

                                                           
59 Circolare 36/E, Agenzia delle Entrate, 2015 
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dell’accordo, al fine di consentire l’accesso al beneficio Patent Box fin dal periodo 

d’imposta in cui è presentata l’istanza medesima.60 

 È opportuno sottolineare che l’opzione Patent Box non deve essere 

necessariamente esercitata dal primo esercizio per tutti i beni immateriali detenuti 

dall’impresa richiedente agevolazione. È possibile esercitare successivamente una nuova 

opzione per i beni non inclusi e per i quali si desidera richiedere l’agevolazione, la quale 

avrà durata pari a cinque periodi d’imposta a decorrere dal suo esercizio. Laddove il 

nuovo bene immateriale agevolato presenti vincoli di complementarietà con un bene 

immateriale per il quale era già stata esercitata l’opzione, tale nuova opzione avrà durata 

coincidente con la durata residua della precedente. In tal caso il contribuente, per 

garantire l’opportuno coordinamento tra le due opzioni, dovrà inoltrare un’istanza 

motivata per richiedere la modificazione dell’accordo o, nel caso in cui non sia stato 

concluso nessun accordo e non sia obbligatorio attivare la procedura di ruling, dovrà 

conservare l’apposita documentazione idonea a distinguere tutti gli elementi rilevanti 

riguardanti tutti i beni immateriali agevolati con la precedente opzione dagli elementi 

rilevanti riguardanti i beni immateriali agevolati con la nuova opzione. 

 L’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che l’esercizio dell’opzione per il regime 

Patent Box può avvenire anche tardivamente, nel caso in cui il contribuente rispetti le 

condizioni previste dall’art. 2, comma 1, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n.16. A titolo 

esemplificativo, si consideri un contribuente, con periodo d’imposta coincidente con 

l’anno solare, che per l’anno 2015 non abbia esercitato l’opzione, ma abbia presentato 

entro la fine del medesimo anno l’istanza di ruling. In tal caso, il contribuente potrà 

usufruire dell’agevolazione a condizione che: 

• abbia i requisiti sostanziali richiesti dalla disciplina Patent Box; 

• abbia effettuato la comunicazione telematica dell’esercizio dell’opzione 

utilizzando il modello “PATENT_BOX” entro il 30 settembre 2016; 

• abbia versato contestualmente l’importo della sanzione ridotta ai sensi della lett. 

c) dell’art. 2, comma 1, del Decreto Legge n. 16 del 2012. 

                                                           
60 Bronzo E., Modello redditi Pf 2017, online le bozze con le istruzioni, Il Sole 24 Ore Norme & Tributi, 24 
gennaio 2017 
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 In seguito viene riportato il modello di comunicazione Patent Box scaricabile dal 

sito dell’Agenzia delle Entrate, utilizzabile per i primi due periodi d’imposta successivi al 

31 dicembre 2014. 

 

 

6.2 EFFICACIA DELL’OPZIONE A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE 

DELL’ISTANZA DI RULING 

 L’esercizio dell’opzione non sempre si perfeziona con la sola trasmissione del 

modello citato dal Provvedimento direttoriale prot. n. 144042. La mera trasmissione del 

modello è sufficiente ad esaurire gli obblighi per l’accesso al regime agevolativo nel caso 

in cui non sia richiesto al contribuente di concordare preventivamente con l’Agenzia delle 

Entrate la determinazione del reddito detassabile nell’ambito di un’apposita procedura di 

ruling. Quest’ultima procedura è obbligatoria nel caso in cui i beni che generano il reddito 

agevolabile sono detenuti direttamente dall’impresa, la quale ne ha lo sfruttamento 

diretto. Viceversa, tale procedura preventiva può essere facoltativa nel caso di utilizzo 
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indiretto dell’intangibile, il cui reddito coincide con la somma dei canoni percepiti al netto 

dei costi ad essi connessi. 

 Infatti, in merito alle modalità di fruizione dell’agevolazione a seguito di 

presentazione dell’istanza di ruling, l’art. 4, comma 3, del Decreto Attuativo 2017 riporta 

che “qualora la quota di reddito agevolabile sia determinata ai sensi dell’articolo 1, comma 

39, secondo periodo o quarto periodo, della Legge di stabilità, l’opzione ha efficacia dal 

periodo di imposta in cui è presentata la richiesta di ruling ai sensi dell’articolo 31-ter, 

comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in deroga 

a quanto previsto dall’articolo 31-ter, comma 2, del medesimo decreto, con riferimento al 

periodo di efficacia dell’accordo.61” 

 Secondo quanto sancito dalla disciplina, qualora il reddito agevolabile sia 

determinato sulla base di un accordo con l’Agenzia delle Entrate, l’opzione acquista 

efficacia l’anno in cui è stata presentata l’istanza di ruling. 

 Come accennato in precedenza, la presentazione di tale istanza in via preventiva, 

può essere obbligatoria oppure facoltativa, andando così a distinguere i casi di decorrenza 

dell’opzione a seconda che ricorra l’una o l’altra ipotesi. 

 In caso di ruling obbligatorio l’opzione produce effetti ed inizia a decorrere il 

quinquennio di durata dell’agevolazione a partire dall’anno di presentazione dell’istanza 

stessa. Ciò significa che i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare 

potranno godere dei benefici del regime in esame fin dal 2015 solo se, entro il 31 dicembre 

del medesimo anno, trasmettono con il modello di comunicazione telematica anche 

l’istanza di ruling. Perciò, in caso di presentazione dell’opzione nel 2015 senza 

presentazione dell’istanza di ruling, l’opzione non produrrà effetti per tale esercizio; se 

poi l’istanza viene presentata nel 2016, il quinquennio inizia a decorrere da quest’anno. 

La mancata presentazione o integrazione della documentazione entro il termine previsto 

di 150 giorni a partire dalla data di presentazione della richiesta, determina la decadenza 

dell’istanza, e di conseguenza, l’inefficacia dell’opzione. Il differimento della decorrenza 

del regime si manifesta solo nel caso in cui la documentazione sia integrata entro il 

termine previsto, ovvero, nel caso in cui l’istanza di ruling obbligatoria sia portata a 

                                                           
61 Decreto Ministeriale 28 novembre 2017 



98 
 
 

termine. Nel caso in cui si persista a non integrare l’opzione con l’obbligatorio accordo 

preventivo, si viene a determinare la decadenza dell’istituto e l’inefficacia dell’opzione, 

senza alcuna conseguenza per il contribuente. 

 Diversa è la decorrenza in caso di ruling facoltativo. L’opzione acquista efficacia ed 

il quinquennio inizia a decorrere anche nel caso in cui vi sia solo la mera presentazione 

dell’opzione senza integrazione dell’istanza di ruling. Il contribuente che nel corso del 

quinquennio presenta facoltativamente l’istanza, non può più continuare a determinare il 

reddito autonomamente, ma deve attendere la conclusione dell’accordo con l’Agenzia 

delle Entrate, nonostante non sia obbligato alla presentazione dell’accordo preventivo. 

Infine, sempre nel caso di ruling facoltativo, se la relativa documentazione non viene 

presentata o integrata entro il termine previsto dalla legge di 150 giorni, si verificherà la 

decadenza della sola istanza, mantenendo l’efficacia, invece, dell’opzione esercitata. Il 

contribuente può quindi iniziare, se l’istanza di ruling è stata presentata per lo stesso anno 

in cui ha esercitato l’opzione, o continuare, se presentata per un anno successivo, a 

determinare il reddito autonomamente, oppure presentare una nuova istanza di ruling ed 

in tal caso attendere la sottoscrizione dell’accordo. 

 

6.3 IL RULING INTERNAZIONALE NEL REGIME PATENT BOX 

 La determinazione dell’agevolazione, in tre distinti casi espressamente segnalati 

nella Legge di Stabilità 2015, è connessa alla preventiva attivazione della procedura di 

ruling internazionale, di cui all’art. 8 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n.269, 

convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326 e abrogato l’art. 1, 

comma 1, del Decreto Legislativo del 14 settembre 2015 n. 147 il quale, al comma 2, ha 

introdotto nel corpus del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, l’art. 

31 – ter, rubricato “Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale”.62 

 

                                                           
62 Dallocchio M., Papotti R.A., Pieroni L., Patent Box, Analisi legali e benefici fiscali, ottimizzazione 
gestionale, patrimoniale e finanziaria, EGEA s.p.a., 2016 
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 L’attuale disciplina prevede che le imprese con attività internazionale abbiano la 

possibilità di accedere ad una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi con 

l’Agenzia delle Entrate, trattandosi di una sorte di interpello orientata alla quantificazione 

del reddito derivante del bene intangibile. L’accesso alla procedura di accordo preventivo, 

richiede, come primo adempimento, la presentazione da parte del contribuente di 

un’istanza scritta su carta libera consegnabile “a mano” o da inviare tramite raccomandata 

con avviso di ricevimento all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali 

dell’Agenzia dell’Entrate. Secondo quanto riportato nel Provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia del 1 dicembre 2015, l’istanza deve contenere: 

1. la denominazione dell’impresa, con l’indicazione della sede legale o domicilio 

fiscale, codice fiscale o P.I.; 

2. indicazione della sede della stabile organizzazione nello Stato italiano, le sue 

generalità e l’indirizzo in Italia del rappresentante per i rapporti tributari, nel caso 

in cui la richiesta sia presentata da impresa non residente; 

3. espressione dell’oggetto dell’accordo preventivo costituito alternativamente da: 

- preventiva definizione, in contradditorio, dei metodi e dei criteri di calcolo 

utilizzati per la determinazione del contributo economico in caso di utilizzo 

diretto del bene immateriale; 

- preventiva definizione, in contradditorio, dei metodi e dei criteri di calcolo dei 

redditi derivanti dall’utilizzo dei beni agevolabili realizzati tramite operazioni 

con società dello stesso gruppo societario; 

- preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo delle plusvalenze 

realizzate attraverso operazione infragruppo. 

4. indicazione della tipologia del bene immateriale dal cui utilizzo deriva il reddito 

agevolabile e, eventualmente, indicazione del vincolo di complementarietà tra i 

beni; 

5. indicazione della tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta, evidenziando il 

diretto collegamento con lo sviluppo, il mantenimento e l’accrescimento del valore 

dell’intangibile; 

6. firma del legale rappresentante o di altra persona dotata di poteri di 

rappresentanza. 
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 Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, l’Ufficio competente dell’Agenzia delle 

Entrate dovrà comunicare l’esito dell’esame preliminare di ammissibilità. Una volta 

confermata l’ammissibilità dell’istanza, prende avvio la procedura vera e propria che si 

concretizza in più incontri ed in eventuali accessi concordati presso le sedi di svolgimento 

dell’attività d’impresa. La procedura si perfeziona con la sottoscrizione congiunta tra il 

rappresentante legale e il responsabile dell’Ufficio con cui vengono definiti i metodi e i 

criteri di calcolo del reddito agevolabile nei tre diversi casi previsti. Tale accordo diventa 

vincolante per entrambe le parti che lo sottoscrivono e rimane in vigore per il periodo 

d’imposta in cui viene presentata l’istanza e per i quattro successivi. 

 I casi in cui il procedimento di ruling è attivabile, sono indicati dalla Legge di 

Stabilità 2015, la quale distingue tre situazioni: 

• il caso di utilizzo diretto del bene immateriale (art. 39); 

• il caso in cui i redditi siano realizzati nell’ambito di operazioni tra società che 

direttamente o indirettamente controllano l’impresa (art. 39); 

• il caso di plusvalenze da cessione del bene immateriale a società del gruppo (art. 

40). 

 Successivamente verranno analizzate le procedure di determinazione dei metodi 

e dei criteri di calcolo nelle tre sopraindicate situazioni. 

 6.3.1 PROCEDURA DI RULING IN CASO DI UTILIZZO DIRETTO DEI BENI  

  IMMATERIALI 

 La Legge di Stabilità 2015, all’art. 39, stabilisce che “in caso di utilizzo diretto dei 

beni indicati, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo 

beneficia dell’esclusione di cui al presente comma, a condizione che lo stesso sia determinato 

sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto-

legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 

2003, n. 326 e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto 

la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, 
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dell’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione 

dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.”63 

 Nel caso di utilizzo diretto del bene immateriale per il quale si richiede 

agevolazione, deve essere accertato il “contributo economico” che questo porta al reddito 

complessivo dell’impresa, determinato come differenziale del conto economico riferibile 

a tale bene immateriale, ovvero sarà pari alla royalty implicita al netto dei costi diretti ed 

indiretti. 

 Stando alle disposizioni della legge primaria, il beneficio dell’esclusione da 

imposizione riguarda solo a condizione che tale “contributo economico” sia determinato 

tramite l’accordo preventivo con l’Amministrazione Finanziaria. La procedura ha come 

oggetto la determinazione dell’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e 

dei criteri per l’identificazione dei componenti riferibili ai predetti componenti positivi. 

 L’istanza di accesso alla procedura di ruling deve essere collegata a 

documentazione volta a: 

a) individuare analiticamente i beni immateriali che, grazie al loro utilizzo diretto, ne 

determinano la produzione della quota di reddito di impresa agevolabile; 

b) nel caso esistesse, indicare dettagliatamente il vincolo di complementarietà tra i 

beni immateriali, al fine di agevolare la creazione di un prodotto o un processo; 

c) fornire una chiara descrizione dell’attività di ricerca e sviluppo svolta e del diretto 

collegamento tra questa e lo sviluppo, mantenimento o accrescimento del valore 

del bene immateriale; 

d) illustrare dettagliatamente i metodi e i criteri di calcolo del contributo economico 

dei beni alla lettera a) alla produzione del reddito d’impresa o della perdita, nonché 

dare motivazione della scelta di tali beni. 

 Questo rappresenta l’unico caso in cui il ruling è obbligatorio, istituendo un 

passaggio fondamentale per vedere riconosciuto l’accesso al regime. 

 Il Decreto Ministeriale, in caso di utilizzo diretto dell’intangibile da parte delle 

microimprese e le PMI, prevede delle modalità semplificate per la presentazione 

dell’istanza di ruling. Tale procedura consente di poter definire con un accordo preventivo 

                                                           
63 Legge 23 dicembre 2014 n. 90, Legge di Stabilità 2015, Parlamento 
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con l’Agenzia delle Entrate i metodi e i criteri di calcolo del reddito agevolabile senza 

doverli illustrare nella documentazione. 

 6.3.2  PROCEDURA DI RULING IN IPOTESI DIVERSE DA QUELLE DI UTILIZZO 

  DIRETTO 

 L’ultimo comma dell’art. 39 della Legge di Stabilità stabilisce che “nel caso in cui i 

redditi siano realizzati nell’ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o 

indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa 

società che controlla l’impresa, gli stessi possono essere determinati sulla base di un apposito 

accordo conforme a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive 

modificazioni.”64 

 Il successivo art. 40, invece, sancisce che “non concorrono a formare il reddito 

complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito, le plusvalenze derivanti dalla 

cessione dei beni di cui al comma 39, […] si applicano le disposizioni relative al ruling 

previste dal terzo periodo del comma 39.”65 

 In queste due fattispecie, l’avvio della procedura di ruling per la determinazione 

del reddito agevolabile e della plusvalenza da cessione, risulta essere facoltativo. 

 Infatti, nel caso di sfruttamento indiretto del bene intangibile, il reddito agevolabile 

può essere facilmente determinato. Il Decreto 2017 delinea, all’art. 7, le componenti da 

considerare nel determinare il reddito agevolabile, il quale è costituito dai canoni 

derivanti dalla concessione in uso degli intangible al netto dei costi fiscalmente rilevanti, 

siano essi diretti o indiretti, ad essi connessi. La Legge di Stabilità 2015, a riguardo 

stabilisce che, nel caso in cui i redditi siano realizzati nell’ambito di operazioni intercorse 

con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate 

o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa stessa, tali redditi derivanti 

dalla concessione in uso possono essere determinati sulla base di un apposito accordo con 

l’Agenzia delle Entrate. 

                                                           
64 Legge 23 dicembre 2014 n. 90, Legge di Stabilità 2015, Parlamento 
65 Legge 23 dicembre 2014 n. 90, Legge di Stabilità 2015, Parlamento 
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 L’ultima fattispecie in relazione alla quale è consentito al contribuente di 

richiedere l’attivazione dell’istanza di ruling è quella che riguarda il bene intangibile 

oggetto di cessione nei confronti di una parte correlata. Come già trattato nei capitoli 

precedenti, tale plusvalenza risultante dall’alienazione dell’immateriale, è esclusa dalla 

formazione del reddito d’impresa solo se almeno il 90% di tale importo è stato reinvestito 

in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento ed accrescimento 

di altri beni, prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a quello in 

cui si è verificata la cessione. 

 Trattandosi di operazioni con parti correlate, i valori di scambio potrebbero essere 

“gonfiati” ed essere oggetto di contestazione in momenti successivi da parte 

dell’Amministrazione Finanziaria. Per questo, il Legislatore, ha voluto dare la possibilità 

al contribuente di prevenire possibili contestazioni, consentendo di confermare la natura 

non fiscalmente dannosa del prezzo di cessione attraverso la sottoscrizione di un accordo 

con l’Agenzia delle Entrate. 

 

6.4 PASSAGGIO DA RULING OBBLIGATORIO A RULING FACOLTATIVO E  

VICEVERSA 

 L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 11/E fornisce chiarimenti riguardo al 

passaggio del contribuente da una condizione in cui il ruling deve essere 

obbligatoriamente presentato ad una in cui, invece, la presentazione costituisce una 

facoltà, e viceversa. 

 Riguardo alla prima inversione (da ruling obbligatorio a ruling facoltativo) si pensi 

al caso in cui un bene immateriale sia utilizzato direttamente dal contribuente, e che 

questo venga conferito o scisso (a seguito dell’esercizio dell’opzione e della presentazione 

dell’istanza obbligatoria) a favore di una società correlata, la quale concede in uso il bene 

allo stesso dante causa o ad altra società del gruppo. In tal caso, il bene oggetto di 

agevolazione non è più utilizzato direttamente dal soggetto beneficiario, ma viene 

concesso in uso, facendo così diventare facoltativa la presentazione dell’istanza. Il 

contribuente subentrato può non presentare od integrare la documentazione entro il 
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termine previsto (150 giorni) e far così decadere l’istanza di ruling obbligatoriamente 

presentata, senza far perdere di validità l’opzione esercitata. In tal caso, l’Agenzia ha 

voluto precisare che, per la società beneficiaria, l’esito dell’accordo presentato 

nell’esercizio in cui il ruling risultava obbligatorio, può costituire un valido parametro di 

riferimento per la determinazione dei criteri e dei metodi di definizione del reddito 

agevolabile. 

 Potrebbe anche verificarsi il caso di passaggio dalla condizione di ruling facoltativo 

a quella di ruling obbligatorio. 

 Si pensi ad una società che incorpora una società appartenente al medesimo 

gruppo societario, alla quale aveva concesso in uso il proprio intangibile e per il quale 

aveva esercitato l’opzione per il Patent Box. In tale ipotesi, il soggetto richiedente 

agevolazione aveva la facoltà di attivare la procedura di ruling, in quanto il bene era 

concesso in uso. Successivamente, il ruling è diventato obbligatorio e il soggetto 

beneficiario deve presentare istanza per la determinazione del contributo economico del 

bene agevolato. Se l’istanza di ruling era stata presentata per l’annualità in cui era 

facoltativa, il reddito viene determinato in base ai criteri e i metodi indicati in tale istanza 

anche per le annualità in cui il ruling è divenuto obbligatorio. Questo resta valido salvo 

che l’Agenzia delle Entrate non richieda al contribuente l’integrazione della 

documentazione per tener conto della diversa modalità di utilizzo del bene (da indiretto 

a diretto). 
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CONCLUSIONI 

 Seguendo l’esempio di altri Paesi comunitari e in coerenza con le linee guida OCSE, 

anche il nostro Paese si è dotato di una disciplina importantissima di carattere strategico, 

basata sulla leva fiscale. Nonostante la disciplina Patent Box sia intervenuta con sensibile 

ritardo rispetto ad altri Paesi, ora l’Italia è diventata fiscalmente più competitiva, 

riuscendo ad attrare anch’essa il capitale intangibile, nonché limitare la fuga di quelle 

imprese che possono essere chiamate “innovative”. Il regime agevolativo in esame 

rappresenta un importante freno alla delocalizzazione dei beni immateriali, che per 

definizione sono caratterizzati da maggiore mobilità e quindi possono essere facilmente 

allocati in Paesi fiscalmente più attraenti del nostro, portando un impoverimento 

dell’economia nazionale. È noto, infatti, come molte imprese di fama mondiale che 

operano in settori di alta invenzione ed innovazione nei campi della moda, del design, 

delle automobili e della tecnologia avanzata in vari settori, abbiano deciso di trasferire le 

loro sedi in Paesi dove ci fossero già in vigore regimi fiscali a supporto della ricerca. Per 

questo tale intervento può essere considerato più di carattere difensivo che attrattivo, 

dovuto proprio al fattore temporale di applicazione tardiva.  

 È importante notare come la scelta di includere nell’ambito oggettivo del Patent 

Box i marchi, sia essi utilizzati singolarmente che congiuntamente, fosse una scelta del 

Legislatore Italiano per creare un regime ad hoc per le imprese Made in Italy, non 

allineandosi, in tal modo, al principio cardine del Nexus Approach. Dal 2017 tale categoria 

di intangible è stata eliminata della lista dei beni immateriali agevolabili, decisione 

intrapresa per adeguarsi alle linee guide OCSE, in particolare all’Action 5 dei BEPS. In un 

contesto come quello italiano, caratterizzato dalla presenza di importanti marchi di 

rilevanza mondiale leader nei propri settori di riferimento, gli operatori economici hanno 

accolto con rammarico tale esclusione, in quanto sottrae alle imprese un importante leva 

di competitività, specie in un momento dove si può percepire un cauto ottimismo in 

termini di ripresa economica. Si ritiene che sia necessario, non tanto reintrodurre tra i 

bene immateriali agevolabili la categoria dei marchi d’impresa, ma bensì introdurre una 

forma di agevolazione ad hoc per tale categoria esclusa.  
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 Inoltre, il regime Patent Box oltre a portare beneficio fiscale alle imprese idonee 

che ne esercitano l’opzione, cerca di creare una nuova idea di business basata sulla 

gestione degli intangibili, volta ad incentivare gli investimenti in innovazione. Perché sia 

applicabile la detassazione viene richiesto al contribuente la determinazione del 

contributo economico dei beni immateriali, beni per i quali non esistono standard di 

valutazione. In tal modo, attraverso l’identificazione della quota di reddito dell’impresa 

imputabile al bene immateriale, si genera una corretta valorizzazione patrimoniale degli 

stessi, ancora più se confermata dall’Agenzia delle Entrate attraverso la procedura di 

ruling. 

 Altro strumento di vantaggio apportato dal regime agevolativo, è 

l’implementazione di un sistema di tracking and tracing dei costi strettamente correlati 

all’intangibile. Questo strumento contabile di controllo analitico può facilitare le imprese 

in un’ottica futura di scelte aziendali volte a rendere più efficace ed efficiente la gestione 

aziendale. 

 In base ai dati forniti dall’Agenzia delle Entrate, l’adesione al Patent Box ha ricevuto 

notevole approvazione tra i contribuenti, riguardando ben 1.349 contribuenti su scala 

nazionale. Le imprese hanno scelto di aderire al Patent Box per tutelare i redditi derivanti 

dall’utilizzo di marchi (36%), del know how (22%), di brevetti (18%), di disegni e modelli 

(14%) e di software (10%). 

 Questo elaborato analizza la situazione e l’avvento del Patent-Box all’interno dei 

confini nazionali che, come detto in precedenza, è stato tardivo. Proprio per questo motivo 

la formula descritta non è quella definitiva, ma in continuo mutamento in proporzione 

all’espansione del Patent Box a livello nazionale, in linea con i principi Comunitari e 

Internazionali. Inoltre è da notare come tale regime può essere oggetto di modifiche anche 

indirette, abbracciando vari aspetti anche a livello interdisciplinare. 
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