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Andrea Barbera, Dottore Commercialista e Revisore in Padova

1. Premessa
-

ne n. 5 della Commissione Tributaria Regionale del 
Veneto si è pronunciata in appello favorevolmente 

derivante dal conferimento in S.r.l. di un marchio 

Ripercorrendo brevemente la vicenda si emargina 
che l’Agenzia delle Entrate di Padova a seguito di 

-
stato (fra le altre) un’operazione di conferimento 

-

“derivante dall’assunzione di obblighi di fare, non fare 
o permettere

-
gnati avanti alla Commissione Tributaria Provin-

i rilievi e chiedendo l’annullamento degli avvisi im-
pugnati.

-
va, riuniti previamente i distinti procedimenti, con-

fondatezza dei rilievi contestati, rigettando i ricorsi 
riuniti con condanna dei ricorrenti al pagamento 
delle spese. 
Contro la sentenza è stato interposto appello, chie-
dendone la riforma, in quanto ai redditi derivanti 
dall’utilizzazione economica dei marchi da parte di 
privati al di fuori dell’esercizio d’impresa e di lavoro 

autonomo non può riconoscersi natura né di red-
diti di lavoro autonomo né di redditi diversi.

n. 5 della Commissione Tributaria Regionale del 
Veneto interviene quindi in materia di trasferimen-
to del marchio riformando la sentenza di primo 
grado della CTP di Padova. 

-
dici di appello e meritano sicuramente un’attenta 
lettura in quanto la presente risulta forse la prima 
sentenza di CTR in materia.

2. Testo della sentenza
La citata sentenza di appello n. 524/2016 del 

-
la CTP di Padova in senso favorevole al contribuen-
te sostenendo che: 

dell’incremento di ricchezza derivante, come nella 
fattispecie, dalla cessione o utilizzazione economica 
dei marchi concessi da privati non appare, dopo le 

-
-

ta rilevata da ambedue le parti in causa, e ritenuta 
colmata unicamente in via interpretativa, oscillando 
il pensiero a livello dottrinale tra chi sostiene, come 

-

81/E del 2002 e 30/E del 2006 dell’Agenzia delle Entra-
te, sostenendo che si tratta sempre di reddito e quindi 
di fattispecie tassabile, al di là delle disposizioni di 

-
-
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si ad essa non ritenendosi fondate le ragioni che la 
sostengono: se da una parte infatti la acquisizione del 
marchio determina a favore dell’impresa acquirente 

reddito di impresa, dall’altra il corrispettivo pagato ai 
soci è costituito in parte come aumento di capitale ed 
in parte come riserva sovrapprezzo di azioni.
La riforma civilistica del regime giuridico del marchio, 
che ne prevede ora la libera trasferibilità anche da 

-
gurava la cessione o concessione in godimento come 
componente del reddito di impresa, non ha trovato 
corrispondente adeguamento nella normativa tribu-
taria, ragione per la quale si è sviluppata quella dupli-
ce lettura interpretativa cui si è fatto cenno.

Collegio che la cessione dei marchi non possa essere 
equiparata all’assunzione di un obbligo di fare, non 
fare e permettere, che è presupposto necessario e suf-

prevede l’assoggettamento a tassazione.
-

cie, per due ordini di ragioni. L’assoggettamento a 
tassazione presuppone che l’ operazione di cessione 
dei marchi abbia prodotto un reddito tassabile come 

-
cio non da alcuna prova, perché da una parte l’opera-
zione appare come un mero scambio tra il valore dei 
marchi ed il valore corrispondente all’aumento di ca-
pitale ed alla riserva di sovrapprezzo di azioni, dall’al-
tra non è stato evidenziato alcun elemento che attesti 
un incremento di valore dei marchi, ad esempio indi-
candone un precedente valore commerciale di acqui-

rilevanti (bilanci sociali, dichiarazioni reddituali, etc.)
Ancor più decisiva appare la seconda ragione, in 
quanto la cessione del marchio non può in alcun 
modo essere assimilata alla concessione d’uso, che ne 
consentirebbe l’inserimento dei proventi tra i redditi 

- di concedere in uso presuppone che il concedente 
abbia la proprietà del bene, mentre nella fattispecie, 
trattandosi di cessione del marchio ad un soggetto 
diverso, il cedente si spoglia della proprietà e quindi 
di ogni diritto sul bene stesso, ivi compreso anche il 
potere di concedere in uso.

lacuna legislativa, non superabile per via interpre-
tativa, a prescindere dalla consistenza delle ragioni 

-
zione dell’art. 23 della Costituzione, secondo la quale 
“nessuna prestazione patrimoniale può essere impo-

sta se non in base alla legge”.
Il motivo di appello sul punto è fondato e va pertanto 
accolto.»
Ma esaminiamo nel dettaglio la vicenda.

3. Fatto

-

-
re dei marchi e li ammortizzava nel corso degl’anni.

-

tanto è vero che nessuna contestazione avente per 
-

te nell’avviso di accertamento.

4. 
La Direzione Provinciale di Padova, nell’avviso di 

dell’operazione posta in essere dalla contribuente, 
contestava alla stessa di non aver applicato, nei 
confronti dei due soci, le ritenute connesse alla 

infatti, che il conferimento dei marchi desse luogo, 
in capo ai due soci privati, ad un reddito diverso 

Conseguentemente, in presenza di un reddito di-
-

ra del sostituto d’imposta ed applicare la ritenuta 
d’acconto nella misura del venti per cento sul valo-
re di conferimento.

5. Il ricorso di primo grado
-

di Padova sulla base di diversi elementi:
a) -

tivo derivante dalla cessione del marchio in 
virtù dell’abrogazione della norma impositiva, 
come confermato dalla Relazione Ministeriale 
accompagnatoria al Tuir;

b) 

permettere;
c) assenza nel Modello Unico di un apposito rigo 

in cui indicare il corrispettivo derivante dalla 
-

ta da un privato ed assenza di tale tipologia di 
operazione nelle istruzioni ministeriali.

6.La sentenza di primo grado
La Commissione Tributaria Provinciale di Padova, 
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dopo aver preso atto dell’assenza di una norma 
che prevedesse la tassazione della cessione di un 

-
-

ne di un marchio rientrerebbe tra gli obblighi di 
permettere.
Testualmente:
“Rimane la questione della riserva di legge, prevista 
dall’art. 23 della Costituzione, perché nessuna presta-
zione patrimoniale può essere imposta se non dalla 
legge.
… la relazione ministeriale richiamata dalla difesa fa-
ceva salve alcune ipotesi marginali, tra cui gli obblighi 
di permettere;
… la cessione del marchio può assumere rilievo tra i 
redditi diversi come reddito derivante dall’assunzione 
di obblighi di permettere.

-
cono ad un’interpretazione estensiva della locuzione 
“obbligo di permettere”, superando l’interpretazione 
letterale valorizzata dalla difesa dei contribuenti: 
l’obbligo di permettere può realizzarsi attraverso una 
cessione, nel consenso all’utilizzazione del marchio in 

”.

La posizione dei giudici di primo grado, quindi, ri-
sultava essere sinteticamente la seguente:
a) l’originaria norma, che assoggettava a tassazio-

ne la cessione del marchio da parte di un priva-
to, è stata abrogata;

b) l’art. 23 della Costituzione prevede che l’assog-
-

ge;
c) la Relazione Ministeriale di accompagnamento 

all’abrogazione della norma avente per oggetto 
la tassazione del marchio da parte di un privato 
farebbe salve alcune ipotesi marginali tra cui gli 
“obblighi di permettere”;

d) nel caso di specie è assente una norma che as-
soggetti a tassazione la cessione del marchio 
da parte di un privato;

e) -
li è necessaria un’interpretazione estensiva 
“dell’obbligo di permettere”, in maniera tale da 
evitare la violazione dell’art. 23 della Costituzio-
ne;

f) estendendo il concetto di “obbligo di permette-
re” si può far rientrare la cessione del marchio 
da parte di un privato tra i redditi diversi.

7. Commento

soggetti privati era espressamente prevista dal 

redditi da lavoro autonomo.
-

marchio, compiuta al di fuori dell’esercizio di un’at-
-

ro autonomo. 

lettera b) (ora art. 53), relativo ai redditi di lavoro 
autonomo cambiava.
E, infatti, l’art. 53 del Tuir non menziona più, tra i 
redditi di lavoro autonomo, quelli derivanti “dall’u-
tilizzazione economica dei marchi di fabbrica e di 
commercio”. 
Pertanto qualsiasi corrispettivo derivante dalla 

-
voro autonomo. 

-
steriale al Tuir “ai redditi derivanti dall’utilizzazio-
ne economica di marchi di fabbrica e di commer-
cio non si può riconoscere né natura di redditi di 
lavoro autonomo, né quella di redditi diversi dato 
che l’utilizzazione dei marchi d’impresa avviene o in 
sede di trasferimento dell’azienda o di un ramo di 
essa o mediante la concessione di licenze non esclusi-
ve, e quindi nell’esercizio d’impresa”.
La Relazione Ministeriale accompagnatoria al 
DPR n. 917/86 chiariva come ogni corrispettivo 
derivante dalla cessione della proprietà di un 
marchio da parte di un soggetto non impren-

-
dito di lavoro autonomo ovvero come reddito 
diverso. 
Dunque, gli atti economici relativi al marchio han-

d’impresa.
Precisata l’assenza di disposizioni legislative sul 
punto appare del tutto evidente che, nel caso di 
specie, non si è in presenza di un reddito diverso 
rappresentato da un “obbligo di permettere”, da 

-
fettuare “un’interpretazione estensiva”, in palese 
violazione dell’art. 23 della Costituzione.
Interessante appare poi il richiamo che la CTP di 

Ministeriale farebbe salve “ipotesi marginali per le 
quali potrà soccorrere l’ampia previsione dell’art. 81 

I giudici, nel richiamare un presunto passaggio 
della Relazione Ministeriale, fanno riferimento ad 
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Licenza e concessione di marchio da parte di priva-

L’articolo richiamato dice l’esatto contrario rispetto 
a quanto scritto dalla Commissione Tributaria Pro-
vinciale di Padova.
Proprio la riga successiva rispetto a quella citata 
dai giudici precisa: 
“Premesso che non si è riusciti a rintracciare 

quanto richiamato dagli Autori (ossia la presenza 
dell’inciso che farebbe rientrare i presenti redditi 
tra i redditi diversi, come sostenuto in un altro in-
tervento dottrinario da altri autori).
Dunque, i due autori dell’articolo richiama-

è traccia alcuna nella Relazione Ministeriale 
dell’inciso che farebbe rientrare i corrispettivi 

-
ta da un privato tra i redditi diversi.

-
trare nell’obbligo di permettere la cessione della 

abbia alcun fondamento giuridico, infatti, la cessio-

il subentro integrale del cessionario;
la perdita, da parte del cedente, di ogni diritto 
sul bene ceduto. 

Tale elementi, evidentemente, non sono conciliabi-
li con l’obbligo di permettere, che si sostanzia nel 
“consenso rilasciato ad altro soggetto per fare o non 
fare una determinata cosa”.

8. Conclusioni
Per riassumere il contenuto della sentenza di ap-
pello, con riferimento all’obbligo di assoggetta-

ricchezza derivante dalla cessione o utilizzazione 
economica dei marchi concessi da privati, la CTR 
del Veneto rimarca alcuni punti fermi:
a) non appare, dopo le innovazioni introdotte 

-
to dal legislatore l’obbligo di tassazione della 
cessione o concessione del marchio da parte 
di privati; 

b) la cessione dei marchi non può essere equipa-
rata all’assunzione di un obbligo di fare, non 
fare e permettere, che è presupposto neces-

corrispettivo tra i redditi diversi indicati dall’art. 

c) non può in alcun modo essere assimilata alla 
concessione d’uso, perché il diritto - o l’obbligo 
- di concedere in uso presuppone che il conce-

fattispecie, trattandosi di cessione del marchio 
ad un soggetto diverso, il cedente si spoglia 

stesso;
d) -

slativa, non superabile per via interpretativa, a 

della Costituzione, secondo la quale “nessuna 
prestazione patrimoniale può essere imposta se 
non in base alla legge”.


