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I1 know-how nei prezzi di trasferimento
fra parti correlate

di Roberto Belotti (*) e Simone Quarantini (**)

Nella risalente C.M. n. 32/1980 riguardante i presupposti di applicazione ed i criteri di determinazione dei
prezzi di trasferimento fra imprese legate da un rapporto di controllo, il Ministero delle finanze aveva
chiarito che l'insieme delle prerogative/competenze che verosimilmente potrebbero essere conseguite
dal licenziatario nell'impiego di tecnologia presuppone che il rapporto debba essere contrattualizzato. Se-
condo I'OCSE inoltre il know-how, quale complesso non divulgato di informazioni tecniche necessarie al-
la riproduzione industriale, € contraddistinto da quei requisiti di segretezza, sostanzialita e identificabilita
che sono idonei a far conseguire all’utilizzatore un sensibile vantaggio temporale rispetto ai concorrenti.
Da questo punto di vista, quel patrimonio di conoscenze/esperienze mancante delle citate prerogative
non costituirebbe know-how cedibile o trasferibile, soprattutto quando la licenziataria abbia progredito

sul piano tecnologico e della ricerca.

1. Premessa

Nel fare una ricognizione dei prezzi di trasferi-
mento applicati durante l'esercizio in occasione
della redazione della documentazione ido-
nea (1) a consentire il riscontro della conformita
al c.d. arm’s length principle ed accedere al regi-
me premiale (2), spesso ci si domanda se i van-
taggi che le proprie controllate avrebbero otte-
nuto dal rapporto con la casa madre per l'utiliz-
zo di know-how ed altri diritti immateriali di
proprieta della controllante senza che sia stata
pagata (o pagata in maniera insufficiente) alcu-

na remunerazione siano conformi o meno al
principio generale disposto dall’art. 110, comma
7, T.U.LR. (3).

L’adeguatezza del canone corrisposto dalla
societa controllata, controllante o sottoposta al
comune controllo (c.d. imprese associate) (4),
infatti, dovrebbe essere strettamente correlato
sia i) al vantaggio che verosimilmente si sareb-
be potuto conseguire dallo sfruttamento del di-
ritto immateriale da parte della licenziataria
che ii) dalla circostanza che la misura delle
royalties sia rispondente alle condizioni e ai

(*) Professore a contratto di International business strategy
presso 1'Universita Cattolica sede di Brescia, Dottore commer-
cialista e Revisore legale in Brescia.

(**) Dottore commercialista e Revisore legale in Brescia.

(1) Si tratta in sostanza del Master file e del Country file di
cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 29 settem-
bre 2010 che richiama espressamente sia le Guidelines OCSE
emanate il 22 luglio 2010 che 'European Code of conduct on
transfer pricing documentation (cfr. risoluzione Consiglio UE
del 27 luglio 2006).

(2)Cfr. art. 1, comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/1997 che, come
noto, consente a determinate condizioni I'esimente dalle san-
zioni (cfr. P. Valente, Le novita del transfer pricing, IPSOA, Mi-

148

lano, 2010, pag. 61 ss.).

(3) L'esame dei componenti di reddito derivanti da operazio-
ni commerciali intercorse con le consociate al fine di verificare
se i beni/servizi oggetto delle transazioni siano stati valutati in
base al valore normale passa dalla verifica del rigo RS106,
Mod. UNICO-SC 2019 nonché dall’evidenza delle colonne 1, 2
e 3 del medesimo rigo che indicano il tipo di legame sussisten-
te.

(4) Nella terminologia del D.M. 14 maggio 2018, art. 1, si
utilizza quest’espressione per identificare l'ipotesi in cui puo
considerarsi integrato il requisito di controllo (cfr. anche la Re-
lazione illustrativa).

il fisco 2/2020
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prezzi che sarebbero stati pagati fra soggetti in-
dipendenti operanti in condizioni di libera con-
correnza (5).

I canoni, inoltre, dipendono anche dal progres-
so tecnologico del soggetto che utilizza quel-
I'insieme di expertise e di conoscenze interne le-
gate ad una creativita riproducibile di informa-
zioni tecniche e/o commerciali proprietarie (c.d.
know-how), cosicché con il passare degli anni
spesso non c’e piu alcuna ragionevole motiva-
zione per rinnovare il contratto di licenza con
la casa madre, autorizzando di fatto la control-
lata a sospendere i pagamenti.

In molti casi tuttavia, il know-how ¢ incluso nel
prezzo del bene (ad esempio semilavorato) che
viene venduto alla consociata per essere incor-
porato nel prodotto finale, non essendo sempre
strettamente necessario stipulare un contratto
di licenza che preveda apertis verbis il trasferi-
mento di tecnologia quando questa sia ricom-
presa nel valore normale della fornitura di ma-
teria prima/semilavorati ceduti.

Nel corso del presente approfondimento cerche-
remo di evidenziare le criticita connesse a que-
sti aspetti, soprattutto perché il pensiero del Mi-
nistero al riguardo € contenuto in una circolare
piuttosto risalente e che necessita di aggiorna-
menti. In particolare, nel commentare sia la di-
sciplina delineata dall’art. 110, comma 7,
T.U.L.R. che il prevalente orientamento della
giurisprudenza, daremo evidenza di come a tut-
t'oggi non si € attribuito sufficiente rilievo alla
nozione che viene data in sede OCSE di know-
how, soprattutto nel caso in cui il vantaggio tec-
nologico rispetto ai competitors sia stato colma-
to per effetto dell’'esperienza. Chiariremo inoltre
che, quando il know-how trasferito ¢ modesto,
anziché essere oggetto di uno specifico contrat-
to redatto fra parti correlate, puo essere (ideal-
mente) ricompreso in una maggiorazione di
prezzo dei beni ceduti del licenziante.

2. Disciplina sui prezzi trasferimento

L’art. 110, comma 7, T.U.L.R. p.p., come rifor-
mulato dall’art. 59 D.L. n. 50/2017, dispone che

“I componenti del reddito derivanti da operazio-
ni con societa non residenti nel territorio dello
Stato, che direttamente o indirettamente con-
trollano I'impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa societa che controlla
I'impresa, sono determinati con riferimento alle
condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattui-
ti fra soggetti indipendenti operanti in condi-
zioni di libera concorrenza in circostanze
comparabili, se ne deriva un aumento del reddi-
to”. In concreto, secondo tale principio, il prez-
zo pattuito nelle transazioni commerciali tra
imprese associate deve corrispondere a quello
che sarebbe stato convenuto fra soggetti indi-
pendenti per transazioni identiche o analo-
ghe sul libero mercato. Dal punto di vista so-
stanziale, 'art. 59 del citato D.L. n. 50/2017 (6),
ha modificato 'originaria previsione contenuta
nell’art. 110, comma 7, T.U.I.R. secondo cui il
trasferimento doveva avvenire con riferimento
al principio del “valore normale” sostituendola
con quella maggiormente aderente al criterio
dell’arm’s length (nonché alle Linee guida OC-
SE (7) in materia di prezzi di trasferimento nel-
I'ambito del recente progetto Base Erosion and
Profit Shifting) ovverosia in funzione delle con-
dizioni e dei prezzi che sarebbero stati pattuiti
fra entita indipendenti.

Il Ministero in effetti, in pit di un’occasione, ha
avuto modo di ribadire che constatata la sussi-
stenza di tutti i presupposti soggettivi disposti
dalla norma (8), in sede di verifica & necessario
accertare I'eventuale eccedenza rispetto al va-
lore normale (prezzo di libera concorrenza)
dei corrispettivi dei beni ceduti e dei servizi pre-
stati nel contesto di operazioni effettuate con
societa non residenti legate da un rapporto di
controllo (9).

Secondo la giurisprudenza prevalente, infatti,
I’Amministrazione finanziaria non deve “prova-
re la funzione elusiva, ma solo l'esistenza di
transazioni fra imprese collegate; spetta invece
al contribuente, secondo le regole ordinarie di
vicinanza della prova di cui all’art. 2697 c.c., di-
mostrare che le transazioni sono intervenute

(5) Sempre che la questione abbia una risposta univoca; ad
esempio si veda R. Moro Visconti, “Esiste davvero un valore
normale per i marchi e brevetti?”, in il fisco, n. 12/2008, pag.
2125.

(6) Cfr. M. Bono - A. Trainotti, “Norme interne sul transfer
pricing in linea con i principi comunitari”, in Eutekne.info di
lunedi 27 gennaio 2018.

(7) In funzione del principio di libera concorrenza disposto
dall’art. 9 del Modello di convenzione OCSE i prezzi di trasferi-
mento, in effetti, dovrebbero riflettere i valori che avrebbero

il fisco 2/2020

convenuto parti indipendenti in condizioni similari (cfr. audi-
zione parlamentare del Direttore dell’Agenzia delle entrate in-
nanzi alle Commissioni riunite Bilancio, Camera e Senato del
4 maggio 2017).

(8) Cfr. C.M. n. 32 del 22 settembre 1980, protocollo n.
9/2267, capitolo II, § 1) di seguito commentata.

(9) Cfr. ad esempio Comm. trib. reg. Lombardia n. 2323 del
25 maggio 2017 (conforme Comm. trib. reg. Lazio n. 1433 del
18 marzo 2016).
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per valore di mercato da considerarsi normali
ai sensi del T.U.I.R.” (10). La Suprema Corte ha
inoltre precisato che il precetto di cui all’art.
110, comma 7, T.U.IL.R. non integra una discipli-
na antielusiva in senso proprio, ma ¢ finalizzata
alla repressione del fenomeno economico del
transfer pricing ossia lo spostamento di imponi-
bile fiscale a seguito di operazioni fra societa
appartenenti al medesimo gruppo e soggette a
normative nazionali differenti(11). La prova
gravante sulla Amministrazione finanziaria
non riguarda la maggiore fiscalita nazionale o il
concreto vantaggio fiscale conseguito dal sog-
getto passivo, ma solo l'esistenza di transazio-
ni fra imprese collegate ad un prezzo appa-
rentemente inferiore a quello normale, incom-
bendo invece sul contribuente ex art. 2697 c.c.
l'onere di dimostrare che tali transazioni siano
state poste in essere a valori di mercato da con-
siderarsi normali (12). Il medesimo orientamen-
to € stato in seguito espresso anche dalla preva-
lente giurisprudenza di merito delle Commissio-
ni tributarie (13).

L’applicazione dell’art. 110, comma 7, T.U.LR. &
subordinata in effetti alla duplice condizione
che (14):

a) dall’'operazione negoziale infragruppo derivi-
no per il contribuente componenti positivi o
negativi di reddito;

b) dall’applicazione del criterio del valore nor-
male derivi un aumento del reddito imponibi-
le.

Spesso tuttavia, nelle transazioni fra imprese
associate residenti/non residenti, non si rinviene
alcun corrispettivo documentabile (15) fra le
parti che dimostri l'effettivo o manifesto trasfe-
rimento di materia imponibile derivante dall’u-
tilizzo di beni intangibili compresi nell’attivo
della controllante (oppure di una delle societa

appartenenti al gruppo), in quanto al contrario,
le uniche tracce evidenti sono quelle imputabili
alle contropartite finanziarie che emergono
dalle transazioni contenute nella documentazio-
ne predisposta per effetto dell’art. 26 D.L. n.
78/2010.

Quando infatti si tratta di conoscenze/compe-
tenze alla portata di tutti o quasi i produttori di
una certa filiera, le imprese generalmente non
ritengono di attribuire alcun valore all’utilizzo
da parte di una consociata dei beni intangibili
detenuti nel proprio patrimonio, in quanto nes-
sun soggetto indipendente pagherebbe una
somma a titolo di acquisizione di una tecnolo-
gia (know-how) che, pur derivando da esperien-
ze e da prove eseguite dal fornitore, € facilmen-
te accessibile (16).

3. Nozione di know-how

Nell’attuale Modello OCSE, come indicato nel-
I'originario Rapporto del 1979 (17), la nozione
di “informazioni, esperienze industriali, com-
merciali o scientifiche” contenuta nell’art. 12 al-
lude al c.d. know-how (18).

Il Commentario OCSE (19) riprende la defini-
zione di know-how data dall’Association des Bu-
reaux pour la Protection de la Propriété Indu-
strielle (ANBIPPI) (20), secondo cui il know-how
viene definito come quel “complesso non di-
vulgato di informazioni tecniche, siano bre-
vettabili o no, necessarie alla riproduzione indu-
striale come tale e nelle stesse condizioni di un
prodotto o di un processo; poiché esso deriva
dall’esperienza, rappresenta cio di cui un indu-
striale non puo venire a conoscenza mediante il
semplice esame del prodotto e la generica co-
gnizione del processo tecnico”. L’OCSE osser-
va (21) inoltre che con il contratto di know-how

(10) La Suprema Corte ha affrontato per la prima volta il te-
ma dell'onere della prova nel transfer pricing nella sentenza. n.
22023/2006 (cfr. anche Cass. nn. 10742/2013, 15298/2015,
16399/2015, 1582/2015).

(11) Da ultimo vedi Cass. 5 aprile 2019, n. 9615 che confer-
ma il principio (Cfr. P. Valente, “Transfer pricing e royalties: la
sentenza della Cassazione n. 9615”, in Fiscalita & Commercio
internazionale, n. 10/2019, pag. 14 ss.).

(12) Si veda in particolare Cass., Sez. trib., del 18 settembre
2015, n. 18392 nonché 1d., n. 7493 del 15 aprile 2016.

(13) Cfr. Comm. trib. prov. di Milano n. 1858 del 29 luglio
2005 nonché Comm. trib. prov. di Pisa n. 52 del 26 febbraio
2007 ed infine dalla recente Comm. trib. reg. Lombardia n.
4243/2017 del 13 ottobre 2017.

(14) Cfr. Cass. n. 27087 del 19 dicembre 2014, 1d., n. 15005
del 17 luglio 2015.

(15) Nel senso richiesto dalla C.M. n. 32/1980, capitolo 11, §
2.
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(16) Si pensi ad esempio allo stampaggio di articoli in gom-
ma e prodotti similari che, presupponendo competenze note a
circa 500 produttori in Italia e 54.000 aziende nel mondo, non
consente di ritenere che questo tipo di tecnologia (know-how)
possa essere in qualche modo remunerata da un soggetto che
utilizza le conoscenze tecniche di una societa appartenente al
gruppo (fonte Aida Bureau Van Dijk).

(17) Si confronti ad esempio il § 84 del citato Rapporto.

(18) Cfr. M. Piazza, Guida alla fiscalita internazionale, Mila-
no 2004, pag. 789 ss.

(19) Commentario OCSE, paragrafo 11, all’art. 12 secondo
cui il know-how “generalmente corrisponde ad un’informativa
non divulgata di natura industriale, commerciale o scientifica,
derivante da una precedente esperienza e dotata di applicazio-
ni pratiche nella gestione di un'impresa e dalla cui divulgazio-
ne puo derivare un beneficio”.

(20) Fatta propria dalla C.M. n. 42 del 12 dicembre 1981.

(21) Commentario OCSE, § 11.1.
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una delle parti si impegna ad impartire all’altra,
in modo che possa utilizzarle per proprio conto,
le proprie specifiche conoscenze ed esperienze
che rimangono sconosciute al pubblico.

Un contributo alla qualificazione del know-how
deriva anche dalla giurisprudenza della Corte di
cassazione (22) che ha messo in evidenza come
I'elemento che contraddistingue il know-how sia
la “segretezza” delle conoscenze tecniche che
ne sono l'oggetto; il know-how € un bene imma-
teriale sui generis in quanto ¢ tutelato solo inter
partes € non erga omnes come altri beni immate-
riali legislativamente disciplinati (invenzioni in-
dustriali, modelli industriali, marchi d'impresa,
opere dell'ingegno a carattere creativo) (23).

Il requisito della segretezza emerge anche dalle
nozioni di know-how (24) contenute nei Regola-
menti comunitari 30 novembre 1988 e n.
556/1989/CEE riguardanti I'applicazione dell’art.
71 del trattato agli accordi di licenza di know-
how (25). Nei primi Regolamenti citati, il termi-
ne indica “un insieme di informazioni segrete,
sostanziali ed identificate in una qualsiasi forma
appropriata; il termine segreto indica che l'insie-
me del know-how, considerato globalmente nella
precisa configurazione e articolazione dei suoi
componenti, non & generalmente noto o facil-
mente accessibile, cosicché il suo valore consiste
in parte nel vantaggio temporale che il licenzia-
tario acquisisce quanto esso gli viene comunica-
to; tale termine non ¢ inteso in senso stretto cioe
che ogni singola componente del know-how deve
essere assolutamente sconosciuta e non ottenibi-
le al di fuori dell’azienda licenziante”.

Nel secondo regolamento il know-how (26) € de-
finito come un “patrimonio di conoscenze prati-
che non brevettate derivanti da esperienze e da
prove conseguite dall’affiliante, patrimonio se-
greto, sostanziale e accertato”. Altri requisiti es-
senziali del know-how tecnico, secondo le citate
Direttive comunitarie, sono la “sostanzialita” e
la “identificabilita”. In particolare con il termine
“sostanziale” si intende che il know-how debba
comprendere conoscenze che siano utili al li-
cenziatario al momento della sottoscrizione del

contratto, nel senso di essere idonee a dare al li-
cenziatario un vantaggio competitivo (27), men-
tre la “identificabilita” consiste nel fatto che il
know-how debba essere descritto in modo suffi-
cientemente comprensibile, in modo da consen-
tire di verificare se esso corrisponde ai criteri di
segretezza e sostanzialita.

Questa definizione si ritrova anche nella disci-
plina dell’affiliazione commerciale (franchi-
sing) (28) in cui per know-how dell’affilante s'in-
tende “un patrimonio di conoscenze pratiche
non brevettate derivanti da esperienze e da pro-
ve eseguite dall’affiliante, patrimonio che ¢ se-
greto, sostanziale e individuato” laddove per se-
greto si intende che “il know-how considerato
come complesso di nozioni o nella precisa con-
figurazione e composizione dei suoi elementi,
non & generalmente noto né facilmente accessi-
bile; per sostanziale, che il know-how compren-
de conoscenze indispensabili all’affiliato per l'u-
so, per la vendita, per la rivendita, la gestione o
l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali;
per individuato, che il know-how deve essere de-
scritto in modo sufficientemente esauriente tale
da consentire di verificare se risponde ai criteri
di segretezza e di sostanzialita”.

Il know-how consiste quindi in un metodo pro-
duttivo e organizzativo, spesso con applicazio-
ni tecnologiche nell’ambito di un processo di in-
dustrializzazione che si concretizza nella cono-
scenza pratica sulle modalita di saper fare qual-
cosa, ad esempio un prodotto. Il know-
how sfrutta un bagaglio di conoscenze e artifici
costruttivi acquisiti anche con il talento im-
prenditoriale, in molti casi artigianale, e non
sempre formalmente codificate, non di dominio
pubblico e quindi tali da originare esclusive
asimmetrie informative, tali da sconfinare in se-
greto industriale, intrinsecamente caratterizzati
da requisiti di novita e non accessibilita ai ter-
7i (29).

Rappresentando un patrimonio relazionale e di
conoscenze, il know-how puo includere attivita
tangibili e sostanziali come formule, istruzioni
e specifiche, procedure codificate, accorgimenti

(22) Cass. n. 1699 del 27 febbraio 1985, Id., n. 659 del 20
gennaio 1992.

(23) Cfr. circolare Assonime n. 13 del 27 febbraio 2001, pag.
18.

(24) Vedi anche l'attuale Direttiva 8 giugno 2016, n. 943/16
sulla protezione del know-how riservato (cfr. in particolare art.
2).

(25) Regolamenti del 31 gennaio 1996, n. 240/96/CEE sugli
accordi trasferimento di tecnologia e 30 novembre 1988, n.
4087/1988 contenente l'applicazione dell’art. 71 sugli accordi

il fisco 2/2020

franchising.

(26) Per una attenta e compiuta ricognizione in ordine al
concetto di know-how si veda R. Moro Visconti, “La valutazio-
ne economica del know-how”, in Il diritto industriale, n. 3/2012,
pag. 269 ss.

(27) Cfr. A. Frignani, Il franchising, UTET, 1990 pag. 90 ss.;
L. Zagato, Il contratto comunitario di licenza di know-how, CE-
DAM, 1996, pag. 134 ss.

(28) Legge 6 maggio 2004, n. 129, art. 1, comma 3, lett. a).

(29) R. Moro Visconti, cit., pag. 270.

151



Approfondimento
Fiscalita internazionale

tecnici, layout produttivi con impiego di tecno-
logia, design, stampi o modelli, etc. che, attra-
verso un processo orchestrato di apprendimen-
to, comportano innovazioni di processo o di
prodotto, fonti di vantaggio competitivo (30).
Va infine evidenziato che mentre il know-how
si caratterizza per la circostanza che (31):

1) si tratta di un prodotto (conoscenze, informa-
zione, tecnica, formula, processo etc.) gia esi-
stente;

2) si tratta di un prodotto che viene concesso al-
l'utilizzatore;

3) di norma il creatore ne resta proprietario
l'attivita di ricerca e sviluppo che spesso viene
svolta in campo industriale, € finalizzata a mi-
gliorare ed implementare queste conoscenze.

In sintesi il know-how, inteso come complesso
non divulgato di informazioni tecniche necessa-
rie alla riproduzione industriale, € contraddi-
stinto da:

a) segretezza, in quanto insieme di informazio-
ni non generalmente note o facilmente accessi-
bili;

b) sostanzialita, in quanto comprende cono-
scenze che siano utili al licenziatario al momen-
to della sottoscrizione del contratto;

c) identificabilita, in quanto deve essere de-
scritto in maniera sufficientemente comprensi-
bile in modo da consentire di verificare se que-
sto corrisponda ai criteri sub a) e b).

Questo significa che il know-how tecnicamente
cedibile/trasferibile, ma mancante dei requisiti
di segretezza, sostanzialita e identificabilita che
abbiamo appena indicato e che sono indispen-
sabili affinché possa produrre royalties contrat-
tualizzate, puo coesistere con il primo ma non &
tale da generare canoni significativi per effetto
della sua utilizzazione. Il patrimonio di cono-
scenze e competenze distintive produttive ed or-
ganizzative che non ¢ contraddistinto dalle pre-
rogative sub a), b) e ¢) delineate in sede OCSE,
diversamente dal primo, in quanto expertise di
dominio pubblico ed accessibile liberamente ai
terzi, potrebbe essere trasferito prescindendo da
qualsiasi remunerazione tassabile ai fini delle
disposizioni sui prezzi trasferimento.

4. Know-how nel sistema dei prezzi
di trasferimento

Relativamente alle transazioni concernenti il
trasferimento di tecnologia, la C.M. n. 32/1980,
prot. 9/2267, capitolo V, ha chiarito che si rende
opportuno distinguere fra le seguenti due ipote-
si:

1) cessione dei diritti immateriali;

2) utilizzazione dei diritti immateriali.

Per 'ipotesi sub 2) il Ministero precisa come
non vada “trascurato che un contratto di licenza
dipende essenzialmente dalle previsioni del ri-
sultato che potra essere conseguito dal licenzia-
tario nel territorio cui si riferisce il diritto di
sfruttamento. Queste valutazioni sono basate
sul vantaggio tecnologico e commerciale procu-
rato al licenziatario, sulla potenziale riduzione
dei costi di produzione, sul potere di acquisto
dei consumatori nel territorio oggetto della li-
cenza, sull'orientamento della domanda, etc.”.
Con riferimento al contenuto dell’accordo, la
circolare rileva inoltre che “'estrema incertezza
che caratterizza il prezzo del trasferimento di
tecnologia induce, abbastanza frequentemente,
le parti contraenti a stipulare un primo con-
tratto di breve durata riservandosi di conclu-
dere in fase successiva, I'accordo finale”. Quin-
di in definitiva, secondo il Ministero, le presta-
zioni di servizio concernenti 'utilizzazione dei
diritti immateriali quali il know-how vanno
“contrattualizzate” (32).

Proprio perché la valutazione degli intangibili &
molto complessa, la C.M. n. 32/1980 citata (33)
precisa che se da un lato la metodologia “tec-
nica” di valutazione comporta la determina-
zione di un canone influenzato dalle ricerche e
sperimentazioni effettuate, dalla vita tecnica
dell’invenzione industriale e dall’originalita,
complessita e portata tecnologica del bene, dal-
I'altro i dati tecnici vanno combinati con quelli
“giuridici” rilevabili dall'esame delle varie clau-
sole “contrattuali” (34) che possono influenza-
re anche notevolmente il valore normale della
transazione oggetto di verifica, accertandosi se
esistano ed in quale misura (35):

(30) Nell’accezione di Michel Porter (cfr. M. Porter, Il van-
taggio competitivo, Einaudi, Torino, 2011).

(31) Cfr. art. 12 del Modello OCSE, punti 11 e seguenti. Cfr.
anche P. Valente - G. Ianni - R. Rizzardi - F. Toscano, Interna-
zionalizzazione dell'impresa e gestione dei mercati esteri, Wolters
Kluwer, 2016, pag. 121 ss.

(32) Questo lo si puo desumere sia dalla circolare n. 58/E
del 15 dicembre 2010, § 4, che dal Provvedimento del 29 set-
tembre 2010, prot. n. 2010/137654 laddove si fa riferimento in
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Allegato 2 alla “copia di contratti scritti in base ai quali le ope-
razioni di cui ai capitoli 5 e 6 sono regolate”.

(33) Cfr. C.M. n. 32/1980, capitolo V, paragrafi 3 e 4.

(34) Sulla valenza contrattuale si veda anche Comm. trib.
reg. Milano del 4 settembre 2018, n. 3674/18/18.

(35) Rispetto ai beni materiali, infatti, per i quali & possibile
far riferimento ai tre metodi tradizionali per determinare il va-
lore normale, la natura di beni immateriali riflette la loro uni-
cita e la conseguente difficolta di disporre di transazioni com-
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a) diritti di esclusiva;

b) limitazioni territoriali;

¢) protezioni accordate all'invenzione industria-
le dalla legislazione dello Stato di residenza dei
licenziatario;

d) divieto di esportazione dei prodotti derivanti
dall'utilizzo dell'invenzione industriale;

e) diritti di concedere sub-licenze;

) durata del contratto;

g) requisiti sulle dimensioni o sulle caratteristi-
che del prodotto derivanti dall’utilizzo dell’in-
venzione industriale;

h) diritti di sfruttamento delle scoperte o degli
sviluppi dell'invenzione;

i) fissazione dei prezzi di vendita di prodotti;

j) diritti preferenziali rispetto ai terzi.

Spesso tuttavia tra parti correlate residenti/non
residenti non viene stipulato alcun contratto
avente per oggetto il trasferimento di know-
how, né I'accordo convenuto de facto possiede
una qualsiasi delle limitazioni indicate nei punti
da a) a j). Per l'utilizzo di tecnologia di patrimo-
nio comune normalmente le consociate non re-
sidenti non hanno alcun diritto di esclusiva, né
subiscono alcuna limitazione territoriale, né
viene previsto alcun divieto di esportazione dei
prodotti derivanti dall'impiego di know-how e
neppure fissata alcuna griglia sui prezzi di ven-
dita. Per questo insieme di motivi normalmente
non viene pagato alcun canone.

Nella predetta C.M. n. 32/1980 il Ministero (36)
rileva inoltre che il “vantaggio” conseguibile dal
destinatario dell'invenzione industriale deve “es-
sere considerato temporalmente” in quanto un
contratto di licenza normalmente viene stipula-
to se la beneficiaria effettivamente abbisogna
della tecnologia dell'impresa associata per eser-
citare la propria attivita. La circolare infatti,
chiarisce che con “il passare degli anni il rap-
porto con la licenziante puo perd mutare so-
stanzialmente; la licenziataria ha progredito sul
piano tecnologico e della ricerca in modo tale
che non esistera piu alcuna ragionevole motiva-
zione per rinnovare il contratto con la casa ma-
dre; in tal caso, considerato che un’'impresa in-
dipendente in condizioni tecnologiche similari
non avrebbe continuato il rapporto, ¢ da disco-
noscere la deducibilita del canone corrispetti-
vo”. Tl caso é rivolto alla societa che deduce le
royalties a titolo di licenza, ma ¢ pacifico che si

possa estendere alla licenziante che le percepi-
sce.

E di tutta evidenza che secondo il Ministero:

1) I'accordo relativo all'utilizzo del know-how va
contrattualizzato;

2) la determinazione del canone ¢ fondata sul
vantaggio che verosimilmente il licenziatario
potra acquisire in relazione alle potenzialita di
sfruttamento del diritto;

3) il vantaggio conseguibile dal destinatario non
dura in eterno, ma va considerato per un certo
numero di anni;

4) quando il licenziatario avra acquisito quelle
competenze non sara pitl necessario rinnovare
I'accordo con la casa madre.

Le riprese che vengono (frequentemente) effet-
tuate in sede di verifica spesso si basano su di
un mal interpretato concetto di contratto di li-
cenza che, secondo la dottrina dominante, con-
sente a un soggetto (licenziante) di concedere
ad un altro soggetto (licenziatario) il diritto di
utilizzare e/o sfruttare la proprieta intellettuale
di cui e titolare (marchio, brevetto, know-how,
design, software etc.) in cambio di un corrispet-
tivo (royalty). Nel contratto di licenza infatti so-
no normalmente ricomprese quelle limitazioni
di ambito, esclusiva, durata di sfruttamento che
abbiamo appena citato. Tuttavia, quando nel
campo industriale si intende trasferire una tec-
nologia piuttosto datata e riproducibile, queste
restrizioni non sono presenti, non rinvenendosi
un solo motivo per cui l'utilizzatore debba paga-
re dei canoni alla licenziante, come dovrebbe
avvenire fra soggetti indipendenti, qualora ci
fosse stato un trasferimento effettivo di ricchez-
za.

Con riferimento alla forma del corrispettivo la
C.M. n. 32/1980(37) precisa che i contratti di li-
cenza prevedono una dei seguenti modi:

a) un canone basato sulla produzione del licen-
ziatario;

b) un canone basato sui ricavi del licenziatario;
¢) un canone basato sui profitti del licenziata-
rio;

d) una somma una tantum talvolta unitamente
ad un canone periodico;

e) una maggiorazione del prezzo per la vendita
dei semilavorati quando I'impresa fornitrice
presta la sua assistenza tecnica o know-how al
compratore.

parabili (cfr. G. Odetto - G. Valente, Manuale della fiscalita in-
ternazionale, Torino, 2015, pag. 354 ss.).
(36) Si confronti in particolare il capitolo V, paragrafo 5.
(37) Si veda in particolare il capitolo V, paragrafo 6 (Cfr. P.
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Valente - E. Fusa - F. Ghiselli - A. Tron, Marchi, brevetti e
know-how, IPSOA, Milano, 2014, pag. 86 ss.).
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Secondo il Ministero quindi il canone pagabile
dalle controllate potrebbe essere fondato sia sul-
la produzione del licenziatario che sui ricavi,
sui profitti, oppure essere erogato una tantum
ma anche incluso, e questo ¢ il punto, nel prez-
zo di vendita dei semilavorati, coerentemente
con le Linee guida OCSE nelle quali si ricono-
sce che la royalty possa essere incorporata nel
prezzo di trasferimento dei beni o servizi cedu-
ti (38).

Per quel che riguarda la misura del canone
inoltre vanno sempre richiamate le indicazioni
della predetta C.M. n. 32/1980 (39) secondo cui:
a) canoni fino al 2% del fatturato potranno es-
sere accettati dall’Amministrazione quando i) la
transazione risulta da un contratto redatto per
iscritto ed anteriore al pagamento del canone ii)
sia sufficientemente documentata l'utilizzazio-
ne, e quindi, I'inerenza del costo sostenuto;

b) canoni oscillanti fra il 2% e il 5% potranno
essere ritenuti congrui, oltre che dalle condizio-
ni di cui al punto precedente qualora i) i dati
tecnici giustifichino il tasso dichiarato (effettua-
zione di ricerche e sperimentazioni, obsolescen-
za inferiore all’anno o meno, vita tecnica, origi-
nalita, risultati ottenuti etc.) nonché ii) il tasso
dichiarato sia giustificato dai dati “giuridici”
emergenti dal contratto (diritto di esclusiva, di-
ritto di concedere sub-licenze, diritto di sfrutta-
mento delle scoperte o sviluppi del bene imma-
teriale etc.);

¢) canoni superiori al 5% solo in casi eccezio-
nali giustificati dall’alto livello tecnologico il set-
tore.

5. Know-how nella giurisprudenza
di merito e di legittimita

Sono numericamente molto scarne le pronunce
in giurisprudenza che hanno per oggetto il trat-
tamento del know-how nei prezzi trasferimento.
La Suprema Corte si era espressa sin dagli anni
90 sulla nozione (40) e la valenza contrattuale

del c.d. know-how precisando che si tratta di
conoscenze che, nell’ambito della tecnica indu-
striale, sono richieste per produrre un bene, per
attuare un processo produttivo o per il corretto
impiego di una tecnologia, nonché regole di
condotta che nel campo della tecnica mercanti-
le vengono desunte da studi ed esperienze di ge-
stione imprenditoriale (know-how in senso am-
pio) ove presentino il carattere della novita
(quando comportano vantaggi d’ordine tecnolo-
gico o competitivo) e della segretezza (quando
non sono divulgabili) assumendo rilievo come
autonomo elemento patrimoniale suscettibile
di utilizzazione economica (41) da parte del
possessore (know-how in senso stretto) anche se
derivino da invenzioni brevettabili che il titolare
non intenda brevettare e preferisca sfruttare in
regime di segreto o da ideazioni minori non co-
stituenti vere e proprie invenzioni brevettabi-
li (42). Ne consegue che, secondo la Cassazione,
il c.d. contratto (43) di “know-how & un contrat-
to sinallagmatico atipico, pienamente valido
nel nostro ordinamento giuridico a norma del-
I'art. 1322 c.c., consistendo nel trasferimento
nelle piu diverse forme, delle conoscenze tecni-
che, da sole o in unione ad altre utilita, contro
un determinato corrispettivo anche se le stesse
non siano protette da brevetto”.

Gia nella risalente sentenza della Commissione
tributaria provinciale di Ravenna (44) era stata
disconosciuta la misura e la congruita delle
royalties corrisposte da una societa manifattu-
riera italiana alla controllante statunitense in
funzione di un contratto di licenza sia per l'uti-
lizzo del marchio che di tecnologia ed in gene-
rale di know-how produttivo. In particolare le
royalties del 7% sul fatturato della societa italia-
na pagate alla casa madre venivano giudicate
sproporzionate dall’Amministrazione in rela-
zione al contenuto dell’accordo che, originaria-
mente stipulato nel 1959, era stato piu volte rin-
novato negli anni senza modifiche significative,
lasciando presupporre che 'oggetto del diritto

(38) 11 Rapporto OCSE 1996 rileva infatti che la remunera-
zione per 'uso dei beni immateriali puo essere inclusa nel
prezzo praticato per la cessione dei beni e dei servizi a cui tali
beni immateriali afferiscono, e che quindi debbano evitarsi
doppie deduzioni per il trasferimento della tecnologia (Linee
guida OCSE, § 4.17, C. Garbarino, Manuale di tassazione inter-
nazionale, TIPSOA, Milano, 2008, pag. 1175).

(39) Cfr. capitolo V, C.M. n. 32/1980, paragrafo 6.

(40) Cfr. Cass., Sez. I civ., 20 gennaio 1992, n. 659.

(41) Per la valutazione economica del know-how, si veda
Cass., Sez. I civ., 27 febbraio 1985, n. 1699, citata.

(42) Quando vengono acquistati da una societa per azioni a
titolo oneroso i c.d. diritti di know-how vanno iscritti nelle po-
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ste di bilancio per un valore non superiore al prezzo di acqui-
sto o di costo (Cass., Sez. I civ., 27 febbraio 1985, n. 1699).

(43) La Cassazione nella sentenza n. 27296 del 23 dicembre
2014, in una complessa vicenda di utilizzo di know-how di pro-
prieta di una consociata tedesca, giunge alla propria conclusio-
ne prendendo in esame i contratti di vendita stipulati fra le so-
cieta del gruppo, chiarendo cosi indirettamente I'importanza
del rapporto commerciale consacrato in un contratto.

(44) Cfr. Comm. trib. prov. di Ravenna, sentenza n. 387
dell’11 giugno 1998 (si veda D. Bergami, “Rapporti intercompa-
ny e intangibiles: una disciplina da interpretare”, in Ammini-
strazione & Finanza, n. 20/2000, pag. 18).
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di sfruttamento non risultava caratterizzato da
un elevato contenuto tecnologico: il trascorrere
del tempo non giustificava una stretta attivita di
assistenza, dovendosi ritenere ormai acquisite,
da parte della licenziataria, le capacita tecnolo-
giche e di ricerca autonome. La Commissione
infatti, dopo aver constatato che la societa svol-
geva in proprio l'attivita di ricerca e sviluppo
volta alla realizzazione di un proprio know-
how, riconosceva al contribuente la deducibilita
di una royalty non eccedente il 2% del fatturato.
La Commissione tributaria provinciale di Mila-
no (45) relativamente ad una complessa verifi-
ca della Guardia di Finanza nei confronti della
societa capogruppo di una multinazionale, in
seguito al rilievo del mancato riaddebito di
royalties per 'utilizzo del marchio da parte
della controllante (titolare dal punto di vista
giuridico del marchio) alla controllata ameri-
cana, ha rilevato come quest’ultima abbia con-
tribuito in maniera rilevante allo sviluppo del
marchio, sconosciuto nel territorio prima della
costituzione della societa statunitense, mentre
la capogruppo si era semplicemente limitata
alla mera gestione amministrativa dell'intangi-
bile ribaltando i costi sostenuti per tale attivita.
La Commissione evidenziava che la contesta-
zione non si poteva ritenere fondata poiché la
ricorrente aveva allegato (46) i “contratti di li-
cenza e documentato le attivita in capo alle so-
cieta licenziatarie per sviluppare e diffondere il
marchio di proprieta della ricorrente, mediante
lo sviluppo autonomo nel mercato di riferi-
mento”. In particolare, le attivita considerate
erano state dettagliatamente descritte nella do-
cumentazione di cui al Provvedimento del 29
settembre 2010 e “non confutate in modo ana-
litico da parte dellAmministrazione finanziaria
che si € limitata a produrre un criterio di calco-
lo che non tiene conto dell’effettiva natura del
mercato di riferimento e della concorrenzialita
dello stesso”.

In altra sentenza la Commissione tributaria pro-
vinciale di Milano (47) ha condiviso la prospet-
tazione dell’Ufficio in relazione al mancato riad-
debito dei costi da royalties sostenuti dalla ricor-
rente nell'interesse ed a beneficio delle societa

del gruppo per effetto della mancata produzio-
ne di documentazione idonea a contrastare la
ricostruzione dell’Ufficio medesimo.

Alla stessa stregua la Commissione tributaria
regionale della Lombardia (48) ha disposto che
¢ legittimo l'accertamento di ricavi contabilizza-
ti da parte della holding capogruppo per le
royalties afferenti 'utilizzo di marchi e brevetti
di sua proprieta da parte delle controllate estere
qualora I'ente impositore abbia ricavato il valo-
re normale di tale base imponibile attraverso
I'individuazione di una percentuale sul fatturato
e il contribuente non abbia fornito alcuna prova
contraria.

La sentenza della Commissione tributaria regio-
nale della Lombardia n. 4712/2018 (49) ha preso
in esame il caso di un ricorrente che esporta in
86 Paesi prodotti semilavorati per la produzione
di capsule e prodotti finiti per I'industria enolo-
gica, che possiede un marchio di rilevanza in-
ternazionale e un know-how tecnologico che
vengono messi a disposizione delle controllate
le quali, sfruttando le conoscenze e le compe-
tenze della capogruppo, sono in grado di pro-
durre localmente le predette capsule, e che con-
sentiva lo sfruttamento della propria tecnologia
e del proprio marchio senza richiedere alcun
canone. L'Ufficio riprendeva a tassazione royal-
ties per 'utilizzo del know-how da parte delle
controllate nella misura del 2% delle vendite
dei soli prodotti finiti che le societa produce-
vano partendo dai semilavorati forniti dalla
controllante. La Commissione rileva innanzitut-
to che 'Amministrazione finanziaria si € limita-
ta a presupporre che il contribuente, nel trasfe-
rimento dei propri semilavorati alle controllate
estere, avrebbe omesso di valorizzare adeguata-
mente nel corrispettivo richiesto in pagamento
il trasferimento del know-how e l'utilizzo del
marchio. Tuttavia, tale rilievo “a prescindere
dalla sua fondatezza, non risulta idoneo a deter-
minare in applicazione dell’art. 110, comma 7,
T.U.LLR., una rettifica in aumento del reddito di-
chiarato dal contribuente”, in quanto l'indivi-
duazione dei componenti positivi di reddito si
fonda sulla verifica della conformita dei prezzi
praticati dal contribuente residente ai prezzi

(45) Cfr. Comm. trib. prov. di Milano del 22 maggio 2018, n.
2251.

(46) L'importanza della redazione di un contratto a supporto
delle royalties si trova anche in un altro orientamento di merito
laddove ’Amministrazione aveva contestato il campione di
comparabili utilizzato dalla societa ricorrente per determinare
la misura delle royalties riconosciute alla controparte america-
na derivante da un’apposita analisi economica supportata da
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ben 18 contratti fra soggetti indipendenti (Comm. trib. prov. di
Milano del 31 marzo 2012, n. 100/2/12).

(47) Cfr. Comm. trib. prov. di Milano n. 2028 del 2 marzo
2016.

(48) Si veda Comm. trib. reg. Lombardia, Sez. XXXIV, n.
4287/2014 del 5 agosto 2014.

(49) Cfr. Comm. trib. reg. Lombardia, Sez. I, 15 ottobre
2018, n. 4712/2018.
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normali di mercato (50), ossia, sulla congruen-
za del corrispettivo percepito rispetto al prez-
zo di scambio praticato in condizioni di libera
concorrenza fra imprese non collegate tra loro,
per operazioni aventi ad oggetto analoghi beni
o servizi. Il Collegio in sostanza ribadisce che i
presupposti applicativi dell’art. 110, comma 7,
T.U.L.R. che consentono una rettifica del reddi-
to imponibile sono stati piu volte evidenziati
dalla giurisprudenza di legittimita (51), laddove
si & precisato che e onere dell'Ufficio dimostrare
I'esistenza di transazioni fra imprese collegate e
lo scostamento evidente fra il corrispettivo pat-
tuito e quello di mercato, costituente valore nor-
male di riferimento.

Con particolare riguardo ai componenti positi-
vi di reddito infatti la Suprema Corte ha chiari-
to che “incombe certamente sull’Amministrazio-
ne finanziaria - secondo le regole generali in
materia (art. 2697 c.c.) - 'onere di provare la
fondatezza della rettifica da transfer price, ossia
la fondatezza della pretesa fiscale azionata, con
riferimento allo scostamento tra il corrispettivo
pattuito e il valore normale dei beni o dei servi-
zi scambiati” (52). La Commissione, nel respin-
gere 'appello e confermare la sentenza impu-
gnata, rileva che non puo ritenersi assolto I'one-
re probatorio gravante sull’Amministrazione
la cui pretesa risulta infondata, in quanto se da
una parte il settore di riferimento della ricorren-
te attiene a una dimensione B2B (business to
business) il cui cliente finale non € un consuma-
tore ma un’azienda (53), per la quale I'eventuale
denominazione e/o marchio hanno scarso valo-
re ed appeal, dall’altra i semilavorati e prodotti
finiti ceduti dalla controllante non presentavano
mai alcun marchio o denominazione registrata
non potendo aggiungere alcun beneficio all’in-
tangibile trasferito.

6. Trattamento sanzionatorio

L’art. 1, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997
prevede la possibilita di non applicare sanzioni

“connesse” alla rettifica del valore normale dei
prezzi di trasferimento praticati nell'ambito del-
le operazioni previste dall’art. 110, comma 7,
T.U.I.LR. da cui derivi una maggiore imposta o
una differenza a credito quando, nel corso del-
I'accesso, il contribuente “consegni” agli organi
di controllo una specifica documentazio-
ne (54), idonea a consentire riscontro della con-
formita al valore normale dei prezzi praticati.
L’esonero dalle sanzioni(55) ¢ subordinato al-
la “condizione” che il contribuente trasmetta ai
verificatori una documentazione:

- specifica, cioe che sia stata posta in essere
unicamente con riguardo ai prezzi di trasferi-
mento;

- idonea a riscontrare la conformita dei prezzi
di trasferimento al valore normale nonché ga-
rantire un piu agevole espletamento della verifi-
ca.

L’Agenzia, in linea con la ratio dell’art. 26 D.L.
n. 78/2010, secondo cui si dovrebbe premiare
l'atteggiamento collaborativo del contribuen-
te volto a rendere trasparente il processo di de-
terminazione dei prezzi trasferimento (56), ha
chiarito che “I'adesione al regime degli oneri do-
cumentali deve essere in specie considerata nel-
I'ambito dell’attivita di tutoraggio ai fini della
graduazione del rischio evasione/elusione quale
indice di trasparenza e collaborazione nei
rapporti con 'Amministrazione finanziaria. In
tale contesto si ricorda comunque l'esigenza di
procedere, in sede di controllo, ad un’adeguata
ed equilibrata valutazione della documenta-
zione predisposta dai contribuenti che hanno
aderito al regime degli oneri documentali, al fi-
ne di verificare la sussistenza o meno di un ge-
nuino impegno dell'impresa a rendere traspa-
rente il processo di determinazione dei prezzi
delle proprie transazioni infragruppo” (57). Se
in concreto il beneficio in questione consiste
nell’esclusione dall’applicazione della sanzio-
ne prevista dal comma 2, art. 1, D.Lgs. n.
471/1997 in caso di infedelta della dichiarazio-
ne, nel caso specifico in cui venga rettificato il

(50) Laddove la gamma di libera concorrenza comprenda
dei risultati affidabili, qualunque sia il valore in essa compreso,
questo rappresenta una situazione di mercato arm’s length, ov-
vero un valore di libera concorrenza (OCSE Guidelines, § 3.62
nonché Commissione tributaria regionale Lombardia n.
5005/2018 del 19 novembre 2018).

(51) Cfr. le piu volte citate Cass. n. 16399/2015 nonché Id.,
n. 13387/2016.

(52)In relazione al c.d. principio di vicinanza della prova si
confronti anche Commissione tributaria regionale Lombardia,
Sez. 13, sentenza del 10 luglio 2013, n. 83.

(53) Dello stesso tenore si veda Comm. trib. reg. Lombardia,
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Sez. V, del 21 febbraio 2019, n. 780.

(54) Cfr. anche circolare Agenzia delle entrate n. 25/E del 31
luglio 2013 nonché Assonime, nota Studi n. 9/2014 laddove
I’Associazione evidenzia che a fronte dell'impegno a disporre
I'idonea documentazione ci dovrebbe essere la necessaria com-
petenza e la dovuta collaborazione da parte del’Amministra-
zione finanziaria.

(55) Cfr. circolare n. 58/E del 15 dicembre 2010.

(56) Cfr. circolare n. 25/E del 3 luglio 2013.

(57) Cfr. Comm. trib. reg. Lombardia, Sez. I, n. 2454 del 1°
giugno 2017.
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reddito per il mancato addebito di royalties
ad una controllata, I'esimente non opera. Il pro-
blema sta nel fatto che sarebbe difficile collega-
re i canoni per i quali non ¢ stato fornito I'elen-
co completo dei beni immateriali trasferiti, su-
scettibili di utilizzazione (§ 7 del masterfile), con
la materia prima o il semilavorato che contiene
una quota parte di know-how.

7. Conclusioni

Dalla disamina che abbiamo rappresentato
emerge chiaramente come il know-how, inteso
quale patrimonio non divulgato di informazioni
e conoscenze pratiche non brevettato, debba
possedere quelle prerogative di segretezza, so-
stanzialita e identificabilita idonee ad attribuire
al licenziatario un vantaggio competitivo che,
qualora non rinvenute, esporrebbe il titolare ad
una sorta di divulgazione, coincidente con la ca-
duta in pubblico dominio e la contestuale elimi-
nazione delle asimmetrie informative poste a
baluardo del labile e talora opinabile confine
tra cio che e segreto e cio che non lo e.

Sia le Linee guida OCSE che la prevalente giuri-
sprudenza di legittimita hanno evidenziato co-
me l'elemento principale che caratterizza I'ex-
pertise di competenze tecnologiche sia la segre-
tezza delle conoscenze tecniche che ne sono
l'oggetto, autorizzando l'interprete ad una linea
di distinzione fra i) know-how dotato dei requi-
siti necessari per essere considerato e trattato
come tale e ii) know-how non contraddistinto
dalle predette prerogative. Solo il primo inoltre
permetterebbe al licenziante, per il vantaggio
che verosimilmente il licenziatario ne potrebbe
conseguire in relazione alle sue potenzialita, di
sfruttare economicamente il diritto addebitando
una royalty rilevante ai fini dei prezzi di trasfe-
rimento di cui all’art. 110, comma 7, T.U.L.R.

Il canone avrebbe cittadinanza nell’ambito del-
l'arms length principle proprio in funzione del-
le indicate prerogative di segretezza, sostanziali-
ta ed identificabilita delineate in sede OCSE in
quanto, diversamente argomentando, si tratte-
rebbe di bene intangibile non economicamente
trasferibile o meglio ancora trasferibile senza
che questo possa/debba produrre delle royalties
imponibili ai fini del transfer pricing.

Visto che secondo il Ministero (ma in fondo se-
condo la Cassazione) lo sfruttamento del know-
how va contrattualizzato, si potrebbe anche di-
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stinguere fra accordi che rivestono la forma
scritta ed in cui € possibile identificare tutte le
limitazioni che normalmente accompagnano
una transazione di tecnologia da quelli non for-
malizzati, per i quali, com’e stato giustamente
evidenziato dalla Commissione tributaria regio-
nale della Lombardia n. 4712/18, non ci si puo
limitare a supporre che il contribuente abbia
omesso di valorizzare il know-how, ma al piu
vanno individuati i beni (ad esempio semilavo-
rati) che, incorporandosi nei prodotti finiti della
licenziataria, sono ceduti ad un prezzo che cor-
risponde ai valori di mercato. Quando manca il
contratto, infatti, '’Agenzia deve dimostrare I'e-
sistenza di una transazione fra imprese corre-
late comprovando che sia stata posta in essere
a condizioni di libera concorrenza, non tanto
facendo riferimento a un intangibile che ¢ solo
presunto, quanto piuttosto al bene ceduto (ma-
teria prima o prodotto finito) che ne costituisce
il presupposto.

Se poi si rileva che, come ebbe in passato a se-
gnalare la Commissione provinciale di Ravenna
n. 337/1998, la tecnologia si acquisisce per effet-
to del progresso tecnologico, il quadro diventa
piu complesso, in quanto anche lo stesso Mini-
stero nella citata C.M. n. 32/1980 prende atto
che non ci dovrebbe essere piu alcuna ragione-
vole motivazione per rinnovare il contratto con
la casa madre quando il know-how € stato con-
seguito per processo di sviluppo interno. In que-
sto caso, infatti, il vantaggio acquisito dal licen-
ziatario, va considerato temporalmente laddove
non puo piu essere trattato come competenza
distintiva.

Alcune difficolta sono evidenti anche nel tratta-
mento sanzionatorio, laddove una ripresa
“fuori” penalty protection non consente l'esimen-
te neppure quando una quota di intangibile e
inclusa nel prezzo di vendita del bene ceduto.

A questo punto & augurabile che nella prossima
rivisitazione dell'unica (ed al riguardo comple-
ta) posizione formale assunta in tutti questi an-
ni dal Ministero '’Amministrazione aggiorni e
renda piu coerente alla lettura che ne é stata da-
ta in sede OCSE il proprio punto di vista con ri-
ferimento alla disciplina dei prezzi di trasferi-
mento degli intangibili ed in particolare del
know-how, anche prendendo spunto dalla giuri-
sprudenza di merito che in alcuni casi ne ha
evidenziato i limiti.
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