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Corte di cassazione
delimita le Royalfies

Se il fornitore estero & disposto a vendere i propri prodotti senza interesse per il
pagamento dei corrispettivi le royalties non sono soggette a tassazione doganale.

a fattispecie oggetto dire-
Lcen’ri pronunce della Su-
prema Corte riguarda uno
schema societario molto fre-
quente, in cui le imprese im-
portatrici ottengono lo sfrutta-
mento del diritto di licenza dal
titolare del brand e la merce
da uno o piu soggetti terzi, in-
dipendenti ed estranei alle
clausole contrattuali afferenti
del

marchio, e che vendono sen-

I"utilizzo commerciale
za subire condizionamenti de-
rivanti dalla corresponsione
dei diritti di licenza.

Se il fornitore estero & dispo-
sto a vendere i propri prodotti,
senza alcun interesse per |'ef-
fettivo pagaomento dei corri-
spettivi di licenza dovuti dal
compratore al titolare del mar-
chio, le royalties non sono sog-
gette a tassazione doganale.

E’ il nuovo indirizzo, espres-
so dalla Corte di Cassazione
nelle ordinanze 19 aprile, n.
11068, 8 maggio 2019, nn.
12142-12146 e 10 maggio
2019, n. 12458, su un argo-
mento molto dibattuto, quel-
lo della tassazione doganale
dei diritti di licenza, in presen-
za di un contratto di fornitura
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con un soggetto estero diver-
so dal titolare del brand.

La Cassazione, sul punto, non
ha ancora maturato un indiriz-
zO univoco e le divergenze in-
terpretative affiorano dall’esa-
me dei numerosi casi che ap-
prodano al Supremo Giudice.

Un primo indirizzo, piu rigo-
roso, € stato espresso nelle pri-
me pronunce, a partire dal-
|"ormai nota sentenza Puma 1
(6 aprile 2018,n.8473). Con es-
sa, la Suprema Corte ha affer-
mato che le royalties sono
comprese nel valore dogana-
le “qualora il titolare dei diritti
immateriali sia dotato di pote-
ri di confrollo sulla scelta del
produttore e sulla sua attivi-
ta”, rinviando al giudice di
merito per I’'esame del caso.

Poiché la nozione di“control-
0", in materia doganale, non
ha indici oggettivi e va intesa
come potere di “costrizione o
di orientamento”, anche altri
casi riguardanti noti marchi
ruotano sulle clausole del con-
fratto di licenza, affermando
che, grazie a esso, il titolare del
marchio riesce a “conftrollare
tutta la filiera produttiva e distri-
butiva” (Cass., n. 23289/2018 e

Cass., n.23286/2018).

Di centrale importanza, alla
base di tale indirizzo, & il Com-
mento n. 11 del Comitato del
Codice doganale (sezione
del valore doganale), conte-
nuto nel documento TAXUD
800/2002, il guale esemplifica-
va un elenco di circostanze, la
combinazione delle quali po-
teva dimostrare I'esistenza del
controllo.

Si tratta di alcune situazioni
concrete, che rappresentano
esempi di ingerenza del licen-
ziante nell’attivita svolta dal
fornitore della merce importa-
ta che, se dimostrati, poteva-
no giustificare la daziabilitd
delle royalties: imposizione del
produttore da parte del licen-
ziante, esistenza di un contrat-
to diretto di produzione tra il li-
cenziante e il venditore, il li-
cenziante che decide a chi il
produttore pud vendere le
merci o impone restrizioni per
quanto concerne i potenziali
acquirenti, il licenziante limita
le quantitad che il produttore
pud produrre.

Va pero rilevato che tale
Commento n. 11 e stato supe-
rato dalla Commissione euro-
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peda, al punto che e stato de-
finitivamente eliminato con
I'emanazione del “Compen-
dium of Customs Valuation
texts—Edition 2018",
per la sua formulazione casisti-

proprio

ca e l'assenza di indici giuridi-
ci oggettivi,

La norma interpretativa eu-
ropeq, pertanto, non ricono-
sce piu nessun rilievo agli indi-
dal
Commento 11, rappresentan-

catori casistici  previsti
do una chiara volontd di resti-
tuire valore all’analisi del sin-
golo caso concreto e all’esa-
me dei conftratti dilicenza e di
fornitura dei prodotti.

Cio anche al fine di evitare
equivoci tra i diritti del licen-
ziante, connessi alla tutela del-
la proprietd intellettuale e dei
codici efici, e il potere di inge-
rirsi nella gestione dell’impresa
da parte del produttore.

Di conseguenza, viene ad
assumere esclusiva rilevanza
I'esame congiunto dell’ac-
cordo di licenza intercorrente
tra la licenziante e la licenzia-
taria e l'accordo di vendita
con i singoli produttori, mentre
gli indici suddetti non assumo-
no piu alcun rilievo ai fini del
c.d. “controllo sul fornitore”.

Un diverso orientfamento si
fa strada nelle piu recenti sen-
tenze del caso Puma, che
conta a oggi 13 pronunce di
Cassazione, in cui emerge un
ripensamento rispetto alla pri-
ma, per affermare che la pre-
senza di un “controllo” sul pro-

duttore, da parte del licen-
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ziante, € questione che deve
essere attentamente esami-
nata dal giudice di merito, a
cui e rinviata la decisione sul-
la base delle prove prodotte
in atti (Cass., 11 ottobre 2018,
nn. 25214 e 25216).

Questo orientamento ha
spostato I'analisi sui presuppo-
sti della pretesa doganale e
sull’esame dei faftti, ricondu-
cendo l'interpretazione delle
clausole contrattuali nel peri-
metro del giudice di merito.

A questo filone apparten-
gono alcune delle piu recenti
pronunce della Cassazione,
che si concentrano sull’esa-
me dei contratti e sulla dimo-
strazione che il pagamento
dei diritti
“condizione di vendita” della

rappresenta una

fornitura. Questo secondo in-
dirizzo che pare consolidarsi
conferma una serie di pronun-
ce della Commissione regio-
nale della Lombardia, riget-
tando i
delle dogane.

Anche questa tesi interpre-

ricorsi dell’Agenzia

tativa muove dall’assenza di
una specifica definizione di
cosa si intenda per “condizio-
ne di vendita” e si riferisce al
Commento n. 3 del Comitato
del codice doganale, richia-
mato anche dalla Corte di
giustizia europeaq, secondo Cui
il pagamento di un corrispetti-
vo di licenza costituisce una
condizione di vendita delle
merci da valutare qualora,
nell’ambito dei rapporti con-
tfrattuali tra il venditore — o la

persona ad esso legata — e
|"acquirente, ["assolvimento
del corrispettivo del diritto di
licenza rivesta un‘importanza
tale per il venditore che, in di-
fetto, quest’ultimo non sareb-
be disposto a vendere, circo-
stanza che spetta al giudice
del merito verificare (Corte di
giustizia, 9 marzo 2017, C-
173/15, Healthcare).

In linea con I'indirizzo espres-
so dalla Corte di Giustizia, la
Cassazione ha restituito valore
all’analisi dei contratti di licen-
za e di fornitura gid svolta dal
giudice di merito, dichiarando
inammissibile il ricorso dell’A-
genzia delle dogane, laddove
chieda “una nuova valutazio-
ne” dei contratti, sugli stessi ele-
menti di fatto gid presi in consi-
derazione dal giudice di ap-
pello, “giacché si tradurrebbe
in un nuovo giudizio di merito”
(Cass.,sez.V,ord. 17 aprile 2019,
n. 10696; Cass., sez. V, ord. 8
maggio 2019, nn. 12142 -
12146).

Sulla tassazione delle royal-
ties in dogana sembrano es-
sersi formati due diversi orien-
tamenti alla luce dei quali &
consigliabile, salvo la necessi-
ta di analizzare attentamente
i contratti di licenza e quelli di
fornitura, valutare se sussiste
un effettivo controllo del ftito-
lare del marchio sui produttori
della merce ovvero altre con-
dizioni ritenute rilevanti dalla
giurisprudenza di merito.
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