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Casi pratici e novita giurisprudenziali:

Le royalties negli accertamenti doganali e condizioni per la loro tassabilita — Il caso Alfa
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La societa contestata, Alfa, ¢ un noto produttore e rivenditore di occhiali.

Produttore Extra UE

Fornitori esteri

: Importazione

Assenza di un mportatore nazionale/

collegamento licenziatario
diretto tra i
soggetti Alfa
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Licenziante

Per quanto qui interessa, lo schema con

cui opera Alfa € cosi sintetizzabile:

a) Alfa importa in Italia occhiali
provenienti da produttori asiatici,
sui quali sono apposti marchi

— «luxury brand»;

b) Per lo sfruttamento dei diritti di
Pagamento licenza, Alfa paga royalties alle
delle royalties societa licenzianti (soggetti diversi
dai produttori, sub a)).
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Premessa

Nello schema di cui sopra, sono individuabili due rapporti giuridici distinti:

A) quello di licenza tra Alfa e le societa titolari dei marchi
(licenziant1), che obbliga Alfa al pagamento delle royalties alle
licenzianti a fronte dello sfruttamento dei loro diritti di proprieta
intellettuale (i.e. marchio);

B) quello di fornitura con cui Alfa commissiona ai fornitori
extra-UE la produzione di occhiali di marca per poi importarli
in Italia e commercializzarli. Si precisa, che 1 produttori extra-
UE, nella produzione degli occhiali, tanto a marchio Alfa
tanto a marchio di terzi, sono tenuti a rispettare elevanti
standard qualitativi imposti da Alfa.
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I beni importati da Alfa sono stati oggetto di controllo da parte delle Dogane, a seguito del quale ¢
stata contestata ad Alfa la mancata inclusione, nel valore doganale, dei diritti e corrispettivi di licenza (0ssia
delle royalties riconosciute alle societa licenzianti titolari dei marchi).

Di conseguenza, con avviso di rettifica del valore della bolletta doganale, I’Ufficio ha proceduto alle
seguenti rettifiche in aumento: (7) maggior dazio doganale e (ii) maggiore IVA all’importazione.

Si tratta di comprendere a quali condizioni 1 diritti di licenza debbano essere inclusi nel valore doganale e,
quindi, essere tassati.

N.B. La mera sussistenza di un contratto di licenza, non é condizione sufficiente all’automatica tassazione

delle royalties.
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Il Codice doganale dell’'Unione Europea (c.d. CDU, Reg. UE 952/2013) prevede che le royalties devono
essere incluse nel valore doganale dei prodotti importati soltanto se il compratore & tenuto a pagarle,
direttamente o indirettamente, come “condizione della vendita’ , nella misura in cui le stesse non siano gia
state incluse nel prezzo effettivamente pagato o da pagare e purché si riferiscano alle merci oggetto di
valutazione (cfr., art. 71, par. 1, lett. c), CDU).
Il requisito della “condizione di vendita” ¢ soddisfatto (con conseguente tassazione
delle royalties in dogana) nel momento in cui il licenziante € in grado di esercitare,
di diritto o di fatto, un “potere di costrizione o di orientamento’ sul fornitore.
Ci0 si verifica nei casi in cui vi € una ingerenza delle societa licenzianti nella filiera
produttiva (e quindi nei confronti del produttore del prodotto recante il marchio)
talmente penetrante da condizionare il processo produttivo e la successiva vendita
p :
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Disciplina e orientamenti giurisprudenziali in materia di royalties

Nel concetto di “controllo” € necessario tenere distinti:
v’ il “controllo sul produttore” , indice della condizione di vendita richiesta dalla normativa UE
v’ dal semplice “controllo sul prodotto”, che, al contrario, non determina la daziabilita delle royalties.

Tale differenziazione ¢ stata espressa in alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione (sentenze 21 gennaio
2021, n. 1041, 9 ottobre 2020, n. 21775 e 16 ottobre 2020, n. 22480).

La distinzione non ¢ vaga e indeterminata, ma trova fondamento nella presenza di una serie di indici oggettivi,
che manifestano un concreto potere di “controllo” e di ‘“orientamento” esercitato dal licenziante sui fornitori
esteri.

CENTRO
STUDI
ODCEC

STRICTLY CONFIDENTIAL



Disciplina e orientamenti giurisprudenziali in materia di royalties

Secondo la Corte di Cassazione (Cass., sez. V, 9 ottobre 2020, n. 21775; Cass., sez. V, 5 giugno 2020, n.
10687), non sussiste un controllo della licenziante sui produttori delle merci nel caso in cui:

1) 1 produttori non siano imposti dalla licenziante

2) 1 produttori non siano legati alla licenziante da un rapporto contrattuale

3) 1 produttori non siano soggetti a controlli di fatto sulla produzione, sulla logistica o sulla consegna
delle merci da parte della licenziante

4) al licenziante non viene riconosciuto un potere di interdizione sulla produzione o sulla consegna dei
beni all’importatore o il potere di definire le quantita dei prodotti e/o dei prezzi
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Disciplina e orientamenti giurisprudenziali in materia di royalties

I giudici di legittimita hanno altresi ritenuto “priva di rilevanza [a1 fini della daziabilita delle
royalties| la circostanza che ai licenziatari medesimi sia riconosciuto un controllo di qualita della merce
prodotta con il marchio oggetto di licenza, finalizzato alla protezione dell'immagine del titolare del
segno distintivo presso i consumatori” (cfr., sul punto, Cass. n. 10687/2020).

K

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia, riprendendo un
principio ormai radicato nella giurisprudenza di merito, ha dichiarato che
le royalties non devono essere incluse nel valore doganale se il controllo del
licenziante riguarda unicamente la qualita del prodotto, aderendo quindi al piu

recente orientamento della Corte di Cassazione.
Le verifiche di qualita non configurano, pertanto, un “controllo sul produttore” in

quanto non sono idonee a integrare un legame, tra il licenziante e 1 fornitori extra-
gl_irl\{’l'RD(i UE (¢fr. sentenze 23 settembre 2022, n. 291 e 16 settembre 2022, n. 277).
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Dall’analisi congiunta dei contratti di licenza, stipulati da Alfa e le licenzianti, e di quelli di fornitura,
conclusi tra Alfa 1 terzi produttori extra-UE, emerge con chiarezza che le prerogative riservate al
titolare del marchio (licenziante) non rappresentano affatto forme di controllo e condizionamento del
ciclo produttivo (ossia forme di controllo del produttore), ma sono volte esclusivamente a verificare la
qualita del prodotto realizzato dal produttore.

Ad esempio, dai contratti contestati stipulati da Alfa si legge che:

«l licenziatario (Alfa) é tenuto a
garantire lo standard qualitativo,
per come stabilito con la licenziante,

anche laddove subappalti la
materiale realizzazione dei prodotti
a soggetti terzi subappaltatori»

«ll licenziatario (Alfa) si obbliga a
realizzare prodotti che siano
pienamente conformi al prestigio del
marchio licenziato»
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Nel caso in esame, invece, gli Uffici Doganali, senza effettuare alcun accertamento dei rapporti
intercorrenti tra le parti né fornire alcuna prova dell’esistenza dei presupposti (fattuali e giuridici)
per inserire le royalties nella base imponibile, hanno immotivatamente contestato da Alfa la mancata
inclusione delle royalties nella base imponibile dichiarata in dogana al momento dell’importazione
degli occhiali a marchio di1 terzi.

Qualora, invece, gli Uffici avessero proceduto a tale analisi si sarebbero ravveduti del fatto che, nel
caso di specie, manchi il requisito del controllo e dell’ingerenza sul soggetto produttore dei beni
importati (condizione, questa, indispensabile per tassare la royalties).

| — |

Data dunque:
1) 'assenza di prova da parte delle Dogane dei presupposti per assoggettare a tassazione le royalties in

Dogana,
2) Uinsussistenza di tali presupposti;
CENTRO A . o
STUDI Uavviso di rettifica notificato ad Alfa appare illegittimo e deve essere annullato.
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Come anticipato, con I’avviso di rettifica, le Dogane hanno preteso anche il recupero dell'TVA, calcolata
sulle royalties dei prodotti importati recanti 1 citati marchi.

Fermo restando che (anche ai fini IVA) la tassabilita delle royalties avrebbe dovuto essere provata
dall’Ufficio doganale, il rilievo in commento comporta una macroscopica duplicazione ai fini IVA: infatti,
occorre ricordare che il licenziante ha gia provveduto ad addebitare ad Alfa le royalties dovute per 1'utilizzo
dei marchi e per tali fatture Alfa ha gia regolarmente assolto 'TVA.

Ebbene, se si procedesse (cosi come vogliono le Dogane) a recuperare in sede di accertamento doganale anche

I’'TVA all'importazione su quelle stesse royalties si determinerebbe un doppio pagamento dell'TVA:

una prima volta, al momento una seconda volta, in sede di
dell’effettivo addebito delle accertamento doganale, riferito al
royalties da parte delle societa momento di importazione fisica

| licenzianti ad Alfa-licenziataria delle merci da parte di Alfa

| |
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E’ del tutto evidente che cosi procedendo le Dogane
violano 1 basilari principi che informano il nostro
ordinamento tributario: in particolare, violano la
regola del divieto di doppia imposizione che
contraddistingue il nostro sistema fiscale

La stessa la giurisprudenza di legittimita ha affermato che il
recupero a tassazione delle royalties in dogana, al momento
dell'importazione delle merci, non pud mai comportare il duplice
pagamento dell’IVA (cfr., fra le altre, CASS. n. 13384/2019 e
CASS. n. 8473/2018; allo stesso modo si ¢ peraltro espressa anche
I’Agenzia delle Dogane con nota del 6 marzo 2019, prot. n.

12243/RU
CENTRO
@ gII;l(".IIE)CI Pertanto, anche da questa prospettiva, I’avviso di rettifica appare illegittimo e va annullato.
MILANO
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