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Brevetto con effetto unitario

Giurisdizione unificata e regime
linguistico nelle sentenze della
Corte UE sui ricorsi del Regno
di Spagna

Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 5 maggio 2015, nella causa C-146/13 - Regno di Spagna
c. Parlamento Europeo e Consiglio dell’Unione Europea

Non costituisce violazione dei principi di autonomia e di applicazione uniforme del diritto dell’'Unione I'art.
18, paragrafo 2, comma 2, del Regolamento UE 1257/2012, poiché il legislatore dell’'Unione ha affidato agli
Stati membri il compito di procedere all’istituzione del tribunale unificato dei brevetti il quale, come ricordato
ai considerando 24 e 25 di detto regolamento, & essenziale allo scopo di garantire il corretto funzionamento
dei brevetti con effetto unitario, la coerenza della giurisprudenza e, quindi, la certezza del diritto nonché I'effi-
cienza dei costi per i titolari di brevetti.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Non sono stati rinvenuti precedenti.

La Corte (omissis).

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

19 Con atto introduttivo depositato presso la cancelle-
ria della Corte il 22 marzo 2013, il Regno di Spagna ha
proposto il presente ricorso.

20 Con decisioni del presidente della Corte del 12 set-
tembre 2013, il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il
Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germa-
nia, la Repubblica francese, il Granducato di Lussem-
burgo, 'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di
Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord e la Commissione europea sono stati ammessi ad
intervenire a sostegno delle conclusioni del Parlamento
e del Consiglio, ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 2,
del regolamento di procedura della Corte.

21 1l Regno di Spagna chiede che la Corte voglia:

- dichiarare giuridicamente inesistente il regolamento
impugnato o, in subordine, annullarlo integralmente;

- in subordine, dichiarare la nullita:

- dell’intero articolo 9, paragrafo 1, nonché dell’articolo
9, paragrafo 2, del regolamento impugnato, nei termini
indicati al quinto motivo del presente ricorso; e

- dell’articolo 18, paragrafo 2, di detto regolamento, in
toto, nonché di tutti i riferimenti contenuti nel regola-
mento impugnato relativi a un tribunale unificato dei
brevetti quale regime giurisdizionale del BEEU e fonte
del diritto di quest’ultimo; e
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- condannare il Parlamento e il Consiglio alle spese.

22 1l Parlamento e il Consiglio, sostenuti da tutte le
parti intervenienti, chiedono che la Corte voglia:

- respingere il ricorso, e

- condannare il Regno di Spagna alle spese.

Sul ricorso

23 A sostegno del suo ricorso, il Regno di Spagna dedu-
ce sette motivi, vertenti, rispettivamente, su una viola-
zione dei valori dello Stato di diritto, su una mancanza
di base giuridica, su uno sviamento di potere, su una
violazione dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE e, in via
subordinata, dei principi enunciati nella sentenza Mero-
ni/Alta Autorita (9/56, EU:C:1958:7), sulla violazione
dei medesimi principi, per aver delegato all’'UEB taluni
compiti amministrativi in materia di BEEU e, per quan-
to riguarda i motivi sesto e settimo, sulla violazione dei
principi dell’autonomia e dell’applicazione uniforme del
diritto dell’Unione.

Sul primo motivo, vertente su una violazione dei valori
dello Stato di diritto

Argomenti delle parti

24 11 Regno di Spagna sostiene che il regolamento im-
pugnato debba essere annullato in quanto esso viola i
valori dello Stato di diritto richiamati dall’articolo 2
TUE. Detto regolamento appresterebbe una tutela basa-
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ta sul brevetto europeo, mentre il procedimento ammi-
nistrativo preordinato alla concessione di tale brevetto
sarebbe sottratto a un controllo giurisdizionale che con-
senta di garantire la corretta e uniforme applicazione
del diritto dell'Unione e la tutela dei diritti fondamen-
tali, il che lederebbe il principio della tutela giurisdizio-
nale effettiva. Il Regno di Spagna aggiunge che non
pud ammettersi che il suddetto regolamento “incorpori”
nell’ordinamento giuridico dell'Unione atti promananti
da un organismo internazionale che non & soggetto ai
citati principi e che la legislazione dell’'Unione accorpi
nella propria normativa un sistema internazionale in
cui il rispetto dei principi costituzionali enunciati dal
Trattato FUE non sia garantito. Tale Stato membro
precisa, in tale contesto, da un lato, che le commissioni
di ricorso e la commissione ampliata di ricorso del’UEB
sono organi istituiti all’interno di tale Ufficio, i quali
non godono di alcuna indipendenza rispetto a quest’ul-
timo. Dall’altro lato, le decisioni di tali commissioni di
ricorso e di tale commissione allargata di ricorso non sa-
rebbero soggette ad alcun ricorso giurisdizionale, in
quanto 1'Organizzazione europea dei brevetti gode del-
I'immunita di giurisdizione e di esecuzione.

25 1l Parlamento, dopo aver ricordato che il sistema del
BEEU si fonda su una scelta razionale del legislatore
dell’'Unione, al quale & riconosciuto un ampio potere di-
screzionale, ritiene che il livello di tutela dei diritti dei
singoli offerto dal regolamento impugnato e garantito
parallelamente dalla CBE e dal tribunale unificato dei
brevetti sia compatibile con i principi dello Stato di di-
ritto. Le decisioni amministrative del’UEB relative alla
concessione di un BEEU potrebbero essere oggetto di ri-
corsi amministrativi dinanzi a diverse istanze, in seno a
detto Ulfficio. Orbene, il livello di tutela riconosciuto ai
singoli nell’ambito della CBE sarebbe stato ritenuto ac-
cettabile dagli Stati membri, che sono tutti parti di det-
ta convenzione.

26 1l Consiglio sostiene che tale primo motivo non &
chiaro. Quest’ultima istituzione ritiene, in via principa-
le, che il trasferimento di competenze a un’organizzazio-
ne internazionale sia compatibile con la tutela dei dirit-
ti dell'uomo, a condizione che, in seno all’organizzazio-
ne interessata, i diritti fondamentali siano oggetto di
una tutela equivalente. Tale ipotesi ricorrerebbe nella
fattispecie. In via subordinata, secondo il Consiglio,
I'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento impugnato ob-
bliga gli Stati membri a garantire un protezione giuridi-
ca efficace.

27 Le parti intervenienti condividono, in sostanza, gli
argomenti del Parlamento e del Consiglio. Tuttavia, il
Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania,
la Repubblica francese e il Regno di Svezia, sottolinea-
no in via preliminare che il motivo in esame & inconfe-
rente.

Giudizio della Corte

28 E pacifico che il regolamento impugnato costituisce,
ai sensi del suo articolo 1, un accordo particolare ai sen-
si dell’articolo 142 della CBE, intitolato “Brevetto uni-
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tario”. Da tale disposizione risulta che gli Stati parti di
un accordo del genere convengono che i brevetti euro-
pei rilasciati per tali Stati avranno un carattere unitario
in tutti i loro territori e possono inoltre prevedere che i
brevetti europei potranno essere concessi soltanto con-
giuntamente per tutti questi Stati.

29 A tal fine, il regolamento impugnato crea le condi-
zioni giuridiche che permettano di conferire, nel territo-
rio di tutti gli Stati membri partecipanti, un siffatto ca-
rattere al brevetto europeo in precedenza concesso dal-
I'UEB sul fondamento delle disposizioni della CBE. Il
considerando 7 del regolamento impugnato specifica, al
riguardo, che la tutela unitaria, avente natura meramen-
te accessoria, dovrebbe essere conseguita “conferendo
un effetto unitario ai brevetti europei nella fase succes-
siva alla concessione in virtu [di tale] regolamento e in
relazione a tutti gli Stati membri partecipanti”. Come
risulta espressamente dalle definizioni enunciate all’arti-
colo 2, lettere b) e ¢), di detto regolamento, un BEEU &
un brevetto europeo, cio¢ un brevetto concesso dal-
I"UEB secondo le norme e le procedure previste nella
CBE, al quale & conferito un effetto unitario negli Stati
membri partecipanti.

30 Da quanto precede consegue che il regolamento im-
pugnato non ha affatto lo scopo di fissare, anche solo
parzialmente, le condizioni di concessione dei brevetti
europei, che sono disciplinate non gia dal diritto dell’U-
nione, ma unicamente dalla CBE, ed altresi che esso
non “accorpa” il procedimento di concessione dei bre-
vetti europei previsto dalla CBE nel diritto dell'Unione.
31 Dalla qualificazione del regolamento impugnato co-
me “accordo particolare ai sensi dell’articolo 142 della
CBE”, non contestata dal Regno di Spagna, deriva in-
vece necessariamente che detto regolamento si limita,
da un lato, a stabilire le condizioni alle quali un brevet-
to europeo precedentemente concesso dall’'UEB ai sensi
delle disposizioni della CBE puo, su richiesta del suo ti-
tolare, ottenere il conferimento di un effetto unitario e,
dall’altro, a definire tale effetto unitario.

32 Di conseguenza, come rilevato dall’avvocato genera-
le al paragrafo 61 delle sue conclusioni, il primo moti-
vo, volto a contestare la legittimitd, rispetto al diritto
dell’Unione, del procedimento amministrativo preordi-
nato alla concessione di un brevetto europeo, ¢ inconfe-
rente e, pertanto, deve essere respinto.

Sul secondo motivo, vertente sulla mancanza di base
giuridica del regolamento impugnato

Argomenti delle parti

33 Il Regno di Spagna sostiene che I’articolo 118, primo
comma, TFUE non costituiva la base giuridica appro-
priata per 1'adozione del regolamento impugnato e che
quest’ultimo deve essere considerato giuridicamente
inesistente. Detto regolamento sarebbe privo di conte-
nuto sostanziale e la sua adozione non sarebbe stata ac-
compagnata da misure atte a garantire una protezione
uniforme dei diritti di proprieta intellettuale nell'Unio-
ne né attuerebbe un ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri a tal fine.
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34 Tale regolamento si presenterebbe come un accordo
particolare ai sensi dell’articolo 142 della CBE, che, se-
condo il suo titolo, attuerebbe una cooperazione raffor-
zata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale
unitaria. Tuttavia, 'oggetto e la finalita del medesimo
regolamento impugnato non corrisponderebbero alla ba-
se giuridica su cui esso si fonda.

35 Il regolamento impugnato non individuerebbe, infat-
ti, gli atti avverso i quali il BEEU garantisce una prote-
zione e farebbe illegittimamente rinvio alla normativa
nazionale applicabile, in quanto il BEEU & stato creato
dall’Unione e, secondo il Regno di Spagna, gli Stati
membri possono esercitare la loro competenza soltanto
allorché 'Unione non ha esercitato la propria. Inoltre,
per quanto riguarda gli effetti del BEEU, detto regola-
mento rinvierebbe all’accordo TUB, che costituirebbe
un accordo di diritto internazionale pubblico stipulato
dagli Stati membri partecipanti alla cooperazione raffor-
zata, ad eccezione della Repubblica di Polonia, e dalla
Repubblica italiana. Orbene, siffatto rinvio violerebbe
il principio di autonomia dell’ordinamento giuridico
dell’'Unione. Nel caso di specie, il suddetto regolamento
sarebbe stato svuotato del proprio contenuto, dato che
il “ravvicinamento delle legislazioni” sarebbe stato tra-
sferito nelle disposizioni dell’accordo TUB.

36 Il Parlamento e il Consiglio sostengono che I'artico-
lo 118 TFUE costituisce il fondamento normativo ap-
propriato per I’adozione del regolamento impugnato.
Tale articolo non imporrebbe una completa armonizza-
zione delle legislazioni nazionali, sempre che sia creato
un titolo di proprieta intellettuale che offra una prote-
zione uniforme negli Stati membri partecipanti.

37 Considerati il suo oggetto e il suo contenuto, detto
regolamento soddisfarebbe il citato requisito, poiché
istituirebbe il BEEU, che offre una protezione uniforme
nel territorio degli Stati membri partecipanti, e defini-
rebbe le caratteristiche nonché la portata e gli effetti
del brevetto unitario.

38 Le parti intervenienti che hanno formulato osserva-
zioni sul secondo motivo aderiscono alla posizione del
Parlamento e del Consiglio.

Giudizio della Corte

39 Secondo una costante giurisprudenza, la scelta della
base giuridica di un atto dell’Unione deve basarsi su
elementi oggettivi assoggettabili a sindacato giurisdizio-
nale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il
contenuto dell’atto (sentenze Commissione/Consiglio,
C-377/12, EU:C:2014:1903, punto 34 e la giurispruden-
za ivi citata, nonché Regno Unito/Consiglio, C-81/13,
EU:C:2014:2449, punto 35).

40 Si deve ricordare che 'articolo 118, primo comma,
TFUE conferisce al legislatore dell’'Unione il potere di
stabilire le misure per la creazione di titoli europei al fi-
ne di garantire una protezione uniforme dei diritti di
proprieta intellettuale nell’'Unione. Tale disposizione,
introdotta nel Trattato FUE dal Trattato di Lisbona, fa
specifico riferimento all’instaurazione e al funzionamen-
to del mercato interno, il quale rientra in un settore di
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competenze concorrenti dell'Unione ai sensi dell’artico-
lo 4 TFUE (v., in tal senso, sentenza Spagna e Italia/-
Consiglio, C-274/11 e C-295/11, EU:C:2013:240, punti
da 16 a 26).

41 La Corte ha altresi considerato, per quanto riguarda
I’espressione “nell’'Unione” che appare in tale disposi-
zione, che, essendo la competenza attribuita da detto ar-
ticolo esercitata in forza della cooperazione rafforzata, il
titolo europeo di proprieta intellettuale in tal modo
creato e la protezione uniforme da esso conferita devo-
no essere in vigore unicamente nel territorio degli Stati
membri partecipanti, e non in tutta 'Unione (v., in tal
senso, sentenza Spagna e Italia/Consiglio, C-274/11 e
C-295/11, EU:C:2013:240, punti 67 e 68).

42 Occorre pertanto stabilire, in considerazione dello
scopo e del contenuto del regolamento impugnato, se
esso preveda misure atte a garantire una protezione uni-
forme dei diritti di proprieta intellettuale nel territorio
degli Stati membri partecipanti e, pertanto, se esso pos-
sa essere validamente fondato, come sostengono il Par-
lamento, il Consiglio e le parti intervenienti, sull’arti-
colo 118, primo comma, TFUE, menzionato come base
giuridica nel preambolo del suddetto regolamento.

43 Per quanto concerne lo scopo del regolamento impu-
gnato, si deve rilevare che, a termini del suo articolo 1,
paragrafo 1, esso ha per obiettivo I"“istituzione di una
tutela brevettuale unitaria”, la quale, secondo il consi-
derando 1 di tale regolamento, dovrebbe figurare tra gli
strumenti giuridici a disposizione delle imprese, in parti-
colare allo scopo di permettere a queste ultime di adat-
tare le loro attivita nella produzione e nella distribuzio-
ne di prodotti attraverso i confini nazionali. Il conside-
rando 4 di detto regolamento conferma tale obiettivo
sottolineando la necessita di migliorare il livello della
tutela brevettuale rendendo possibile alle imprese I'otte-
nimento di una protezione brevettuale uniforme negli
Stati membri partecipanti e I’eliminazione dei costi e
della complessitd, a beneficio delle imprese di tutta 'U-
nione.

44 Per quanto riguarda il contenuto del regolamento
impugnato, & necessario constatare che le sue disposizio-
ni rispecchiano, nella loro definizione delle caratteristi-
che del BEEU, la volonta del legislatore dell'Unione di
garantire una protezione uniforme nel territorio degli
Stati membri partecipanti.

45 1l regolamento impugnato dispone infatti, al suo arti-
colo 3, paragrafo 1, che un brevetto europeo concesso
con la stessa serie di rivendicazioni riguardo a tutti gli
Stati membri partecipanti beneficia di un effetto unita-
rio in detti Stati, a condizione che il suo effetto unitario
sia stato iscritto nel registro per la tutela brevettuale
unitaria. L’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regola-
mento dispone inoltre che un BEEU possiede un carat-
tere unitario, fornisce una protezione uniforme e ha pari
efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti, esso pud
essere limitato, trasferito o revocato, o estinguersi uni-
camente in relazione a tutti gli Stati membri parteci-
panti.

46 A tal proposito, I'individuazione di un unico diritto
nazionale applicabile nel territorio di tutti gli Stati
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membri partecipanti - le cui disposizioni di diritto so-
stanziale definiscono gli atti contro i quali un BEEU
conferisce tutela nonché le caratteristiche di quest’ulti-
mo in quanto oggetto di proprieta - permette di garanti-
re il carattere uniforme della protezione cosi conferita.
47 Infatti, diversamente dai brevetti europei concessi ai
sensi delle norme stabilite dalla CBE, che garantiscono,
in ciascuno degli Stati parti di tale convenzione, una
tutela la cui portata ¢ definita dal diritto nazionale di
ciascuno Stato, I'uniformita della tutela conferita dal
BEEU risulta dall’applicazione degli articoli 5, paragrafo
3, e 7 del regolamento impugnato, i quali garantiscono
che il diritto nazionale prescelto sara applicato nel terri-
torio di tutti gli Stati membri partecipanti nei quali tale
brevetto ha un effetto unitario.

48 Per quanto riguarda I’argomento del Regno di Spa-
gna secondo cui il regolamento impugnato & “privo di
contenuto sostanziale”, occorre rilevare, come ’avvoca-
to generale al paragrafo 89 delle sue conclusioni, che
’articolo 118 TFUE, rientrante nel capo 3 del titolo
VII del Trattato FUE sul “ravvicinamento delle legisla-
zioni”, nel menzionare l'istituzione di “misure per la
creazione di titoli europei al fine di garantire una prote-
zione uniforme dei diritti di proprieta intellettuale nel-
I'Unione” non esige necessariamente che il legislatore
dell’'Unione proceda a un’armonizzazione completa ed
esaustiva di tutti gli aspetti del diritto di proprieta intel-
lettuale.

49 Orbene, nonostante il regolamento impugnato non
indichi gli atti contro i quali il BEEU conferisce tutela,
una siffatta protezione resta nondimeno uniforme in
quanto, indipendentemente dalla portata esatta della
tutela sostanziale conferita da un BEEU ai sensi del di-
ritto nazionale applicabile, in forza dell’articolo 7 del re-
golamento impugnato, quest’ultima si applichera, per
detto BEEU, nel territorio di tutti gli Stati membri par-
tecipanti nei quali tale brevetto ha un effetto unitario.
50 Per di pit, il legislatore dell’'Unione ha affermato, al
considerando 9 del regolamento impugnato, che la por-
tata e le limitazioni del diritto, conferito al titolare del
BEEU, di impedire a qualsiasi terzo di commettere atti
avverso i quali detto brevetto fornisce tutela nel territo-
rio di tutti gli Stati partecipanti nei quali esso ha un ef-
fetto unitario si dovrebbero applicare alle materie non
coperte dal medesimo regolamento o dal regolamento
n. 1260/2012.

51 In considerazione di quanto precede, la tutela bre-
vettuale unitaria, istituita dal regolamento impugnato, &
atta a prevenire divergenze in termini di tutela brevet-
tuale negli Stati membri partecipanti e, pertanto, mira
a una protezione uniforme ai sensi dell’articolo 118, pri-
mo comma, TFUE.

52 Ne consegue che quest’ultima disposizione costitui-
sce la base giuridica appropriata per I'adozione del rego-
lamento impugnato.

53 Occorre pertanto respingere il secondo motivo.
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Sul terzo motivo, vertente su uno sviamento di potere

Argomenti delle parti

54 11 Regno di Spagna sostiene che il Parlamento e il
Consiglio hanno commesso uno sviamento di potere.
Quest’ultimo risulterebbe dal fatto che il regolamento
impugnato, che sarebbe un “guscio vuoto”, non intro-
durrebbe alcun regime giuridico idoneo a garantire una
tutela uniforme dei diritti di proprieta intellettuale nel-
I'Unione. Contrariamente a quanto affermato dal Parla-
mento, su tale questione non si sarebbe pronunciata la
Corte nella sentenza Spagna e Italia/Consiglio (C-
274/11 e C-295/11, EU:C:2013:240).

55 11 Parlamento e il Consiglio, sostenuti dalle parti in-
tervenienti, concludono per il rigetto del terzo motivo.
Il Parlamento sottolinea che la Corte, nella sentenza
Spagna e Italia/Consiglio (C-274/11 e C-295/11,
EU:C:2013:240), ha respinto ’argomento del Regno di
Spagna e della Repubblica italiana vertente su uno svia-
mento di potere. Il Consiglio aggiunge che il regola-
mento impugnato e la creazione del BEEU favoriscono
la realizzazione degli obiettivi dell’'Unione, poiché, in
assenza dell’effetto unitario del BEEU, il titolare di un
brevetto europeo che intendesse conseguire una tutela
nei 25 Stati membri partecipanti alla cooperazione raf-
forzata sarebbe tenuto a convalidarlo separatamente in
ciascuno di tali Stati membri; detto brevetto dovrebbe
essere poi confermato e, in caso di controversia, difeso
separatamente in ciascuno degli Stati membri.

Giudizio della Corte

56 Secondo una costante giurisprudenza, un atto & vi-
ziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi
oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta essere stato
adottato esclusivamente, o quanto meno in maniera de-
terminante, per fini diversi da quelli per i quali il potere
di cui trattasi & stato conferito o allo scopo di eludere
una procedura appositamente prevista dal Trattato FUE
per far fronte alle circostanze del caso di specie (senten-
ze Fedesa e a., C-331/88, EU:C:1990:391, punto 24,
nonché Spagna e Italia/Consiglio, C-274/11 e C-
295/11, EU:C:2013:240, punto 33 e la giurisprudenza
ivi citata).

57 Orbene, nel presente caso, il Regno di Spagna non
fornisce la dimostrazione che il regolamento impugnato
sia stato adottato allo scopo esclusivo o determinante di
conseguire obiettivi diversi da quelli per i quali il potere
de quo & stato conferito e che sono enunciati all’artico-
lo 1, paragrafo 1, di detto regolamento, oppure allo sco-
po di eludere una procedura specificamente prevista dal
Trattato FUE per fare fronte alle circostanze della fatti-
specie.

58 Infatti, nell’ambito del suo motivo vertente su uno
sviamento di potere, il Regno di Spagna si limita a riba-
dire il suo argomento secondo cui il regolamento impu-
gnato non delinea alcun regime giuridico idoneo a ga-
rantire una protezione uniforme dei diritti di proprieta
intellettuale nell’'Unione. Orbene, siffatto argomento &
stato respinto nell’analisi del secondo motivo.
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59 Ne consegue che neppure il terzo motivo & fondato e
che esso dev’essere respinto.

Sui motivi quarto e quinto, vertenti su una violagzione
dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE e dei principi
enunciati nella sentenza Meroni/Alta Autorita (9/56,
EU:C:1958:7)

Argomenti delle parti

60 Nell’ambito del quarto motivo, il Regno di Spagna
contesta l'attribuzione, nell’articolo 9, paragrafo 2, del
regolamento impugnato, agli Stati membri partecipanti
che agiscono nel quadro del comitato ristretto del con-
siglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei
brevetti, della competenza a fissare il livello delle tasse
di rinnovo e a definire la loro quota di distribuzione.
L’attribuzione di una siffatta competenza di esecuzione
agli Stati membri partecipanti costituirebbe una viola-
zione dell’articolo 291 TFUE e dei principi enunciati
nella sentenza Meroni/Alta Autorita (9/56,
EU:C:1958:7).

61 In via principale, il Regno di Spagna fa valere che
I'articolo 291 TFUE non consente al legislatore di dele-
gare agli Stati membri partecipanti la suddetta compe-
tenza. Il paragrafo 1 di detto articolo non sarebbe appli-
cabile e il paragrafo 2 dello stesso disporrebbe che, qua-
lora siano necessarie condizioni uniformi di esecuzione
degli atti giuridicamente vincolanti dell’'Unione, detti
atti conferiscono competenze di esecuzione alla Com-
missione o al Consiglio. Tale condizione di applicazione
di detto paragrafo 2 sarebbe manifestamente soddisfatta
nel caso di specie, alla luce della formulazione dell’arti-
colo 9, paragrafo 2, del regolamento impugnato.

62 In subordine, per I'ipotesi in cui la Corte dovesse di-
chiarare che l'articolo 291, paragrafo 2, TFUE non &
stato violato, il Regno di Spagna deduce che la delega
di competenza in esame non soddisfa le condizioni fissa-
te nella sentenza Meroni/Alta Autorita (9/56,
EU:C:1958:7), confermata dalle sentenze Romano
(98/80, EU:C:1981:104), Tralli/BCE (C-301/02 P,
EU:C:2005:306) nonché Regno Unito/Parlamento e
Consiglio (C-270/12, EU:C:2014:18).

63 Nell’ambito del quinto motivo, il Regno di Spagna
afferma che 'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento
impugnato, che delega taluni compiti amministrativi al-
I'UEB, viola i principi enunciati nella sentenza Mero-
ni/Alta Autorita (9/56, EU:C:1958:7). Contrariamente
a quanto sostengono varie parti intervenienti, non si
tratterebbe di competenze proprie degli Stati membri,
bensi di competenze dell’'Unione. Sebbene la giustifica-
zione obiettiva di tale delega possa, ad avviso di detto
Stato membro, risiedere nel grado di competenza tecni-
ca dell’'UEB nella materia di cui trattasi, una delega del
genere non potrebbe avere ad oggetto poteri che com-
portino un ampio margine di discrezionalita. Orbene, la
gestione del regime di compensazione per il rimborso
dei costi di traduzione disciplinato all’articolo 5 del re-
golamento n. 1260/2012, previsto all’articolo 9, paragra-
fo 1, lettera f), del regolamento impugnato, comporte-
rebbe un ampio margine di discrezionalita. Inoltre,
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I"UEB godrebbe del privilegio dell'immunita di giurisdi-
zione e di esecuzione e, di conseguenza, i suoi atti non
sarebbero soggetti a controllo giurisdizionale.

64 In risposta al quarto motivo, il Parlamento sostiene
che l'attribuzione di talune competenze ad agenzie ha
sempre costituito un’eccezione alle norme del Trattato
in materia di applicazione del diritto del’'Unione, la
quale sarebbe giuridicamente accettabile a talune condi-
zioni. Esso si interroga, inoltre, sulla pertinenza della
sentenza Meroni/Alta Autorita (9/56, EU:C:1958:7)
nell’ipotesi di attribuzione di competenze ad un organo
internazionale, quale il comitato ristretto del Consiglio
d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei bre-
vetti.

65 11 Consiglio osserva che, conformemente all’articolo
291, paragrafo 1, TFUE, allorché le istituzioni dell’U-
nione adottano atti giuridicamente vincolanti, la re-
sponsabilita dell’adozione di adeguate misure di esecu-
zione appartiene agli Stati membri. E solo nel caso in
cui I'applicazione di tali atti richieda condizioni unifor-
mi che le misure di esecuzione sarebbero adottate dalla
Commissione o, ove necessario, dal Consiglio, ai sensi
dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE. A tal proposito, il
Regno di Spagna non dimostrerebbe la sua affermazione
secondo cui la fissazione delle tasse di rinnovo e della
loro quota di distribuzione dovrebbe essere eseguita in
modo uniforme a livello di Unione. Ne conseguirebbe
che la sentenza Meroni/Alta Autorita (9/56,
EU:C:1958:7) non sarebbe pertinente nel caso di spe-
cie.

66 In ogni caso, il Parlamento e il Consiglio ritengono
che le condizioni imposte dalla sentenza Meroni/Alta
Autorita (9/56, EU:C:1958:7) siano soddisfatte.

67 In risposta al quinto motivo, il Parlamento e il Con-
siglio fanno valere che la giurisprudenza derivante dalla
sentenza Meroni/Alta Autorita (9/56, EU:C:1958:7)
non & applicabile, per le ragioni esposte nella loro rispo-
sta al quarto motivo. Tali istituzioni aggiungono che il
compito previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera f),
del regolamento impugnato, contrariamente agli altri
compiti previsti dall’articolo 9, paragrafo 1, di detto re-
golamento, & soggetto a criteri stabiliti in modo indiret-
to, mediante un rinvio all’articolo 5 del regolamento n.
1260/2012. Contrariamente a quanto sostenuto dal Re-
gno di Spagna, 'UEB non disporrebbe di un margine di
discrezionalita assoluto per quanto riguarda lo svolgi-
mento del suddetto compito. In particolare, la valuta-
zione che deve essere effettuata dall’'UEB avrebbe natu-
ra pill amministrativa o tecnica che non politica. Il Par-
lamento ricorda altresi che un rappresentante della
Commissione siede nel comitato ristretto del Consiglio
d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei bre-
vetti in qualitd di osservatore. Per quanto concerne ’as-
serita mancanza di controllo giurisdizionale, il Parla-
mento e il Consiglio rinviano agli argomenti da loro gia
esposti in merito a tale profilo.

68 Le parti intervenienti aderiscono alle osservazioni
del Parlamento e del Consiglio.
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69 Il primo argomento dedotto a sostegno del quarto
motivo verte su una violazione dell’articolo 291, para-
grafo 2, TFUE. 1l secondo argomento dedotto a soste-
gno di tale motivo nonché del quinto motivo verte su
una violazione dei principi enunciati nella sentenza
Meroni/Alta Autorita (9/56, EU:C:1958:7).

70 In primo luogo, per quanto riguarda I'argomento ver-
tente su una violazione dell’articolo 291, paragrafo 2,
TFUE, @& pacifico che, come ricordato al punto 28 della
presente sentenza, il regolamento impugnato costituisce
un accordo particolare ai sensi dell’articolo 142 della
CBE, cosicché a siffatto accordo si applicano le disposi-
zioni della parte nona di tale convenzione, relativa agli
accordi particolari, che include gli articoli da 142 a 149
di quest’ultima.

71 Ai sensi degli articoli 143 e 145 della CBE, un grup-
po di Stati contraenti, avvalendosi delle disposizioni
della parte nona della CBE, puo affidare compiti al-
I’UEB e istituire un comitato ristretto del Consiglio
d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei bre-
vetti, come ricorda il considerando 16 del regolamento
impugnato. Inoltre, I'articolo 146 della CBE prevede
che, sempre che un gruppo di Stati contraenti abbia af-
fidato compiti supplementari all'UEB ai sensi dell’arti-
colo 143 di detta convenzione, tale gruppo si assume le
spese sostenute dall’Organizzazione europea dei brevetti
per I'esecuzione di tali compiti.

72 E al fine di attuare le disposizioni sopra menzionate
che 'articolo 9 del regolamento impugnato prevede, al
suo paragrafo 1, che gli Stati membri partecipanti con-
feriscono una serie di compiti da esso elencati all'UEB
e, al suo paragrafo 2, che, nella loro qualita di Stati
contraenti della CBE, gli Stati membri partecipanti ga-
rantiscono la governance e la sorveglianza delle attivita
relative ai suddetti compiti e garantiscono la fissazione
del livello delle tasse di rinnovo in conformita alle di-
sposizioni di tale regolamento. Il considerando 20 del
suddetto regolamento precisa, a tal riguardo, che il li-
vello e la distribuzione adeguati delle tasse di rinnovo
dovrebbero essere determinati cosi da garantire che, re-
lativamente alla tutela brevettuale unitaria, tutti i costi
dei compiti affidati al’UEB siano interamente coperti
dalle risorse generate dai BEEU.

73 Da quanto precede risulta che 'importo delle tasse
di rinnovo di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regola-
mento impugnato deve necessariamente coprire le spese
sostenute dall’'UEB per svolgere i compiti supplementari
che dovessero essergli conferiti, in forza dell’articolo143
della CBE, dagli Stati membri partecipanti.

74 Orbene, tali compiti sono intrinsecamente connessi
all’attuazione della tutela brevettuale unitaria istituita
dal regolamento impugnato.

75 Occorre quindi considerare che, contrariamente a
quanto sostenuto da talune parti intervenienti, la fissa-
zione del livello delle tasse di rinnovo e della loro quota
di distribuzione, di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del re-
golamento impugnato, costituisce I’attuazione di un atto
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giuridicamente vincolante di diritto dell’'Unione, ai sen-
si dell’articolo 291, paragrafo 1, TFUE.

76 Secondo la formulazione di quest’ultima disposizio-
ne, sono gli Stati membri che adottano tutte le misure
di diritto interno necessarie per 'attuazione degli atti
giuridicamente vincolanti dell’'Unione.

77 E soltanto laddove siano necessarie condizioni uni-
formi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti
dell’'Unione che, ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2,
TFUE, tali atti conferiscono competenze di esecuzione
alla Commissione o, in casi specifici debitamente moti-
vati e nelle ipotesi previste agli articoli 24 TUE e 26
TUE, al Consiglio.

78 Orbene, il Regno di Spagna, nell’ambito del quarto
motivo, non espone le ragioni per le quali condizioni
uniformi di questo tipo sarebbero necessarie ai fini del-
I’esecuzione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento
impugnato.

79 Tale Stato membro si limita, in effetti, ad affermare
che la necessita di tali condizioni deriva dalle disposi-
zioni del medesimo regolamento e dalla fissazione di
una tassa unica per il BEEU e non di una tassa per Sta-
to membro.

80 Siffatto argomento non pud tuttavia essere accolto.
81 Infatti, sebbene I'articolo 9, paragrafo 1, lettera e),
del regolamento impugnato disponga che gli Stati mem-
bri partecipanti conferiscono all’'UEB il compito di “ri-
scuotere e gestire le tasse di rinnovo dei [BEEU]”, non
risulta da alcuna disposizione di tale regolamento che
I'importo di tali tasse di rinnovo debba essere uniforme
per tutti gli Stati membri partecipanti.

82 Inoltre, dalla qualificazione del regolamento impu-
gnato come accordo particolare ai sensi dell’articolo
142 della CBE e dalla circostanza, non pill contestata
dal Regno di Spagna, che la fissazione del livello delle
tasse di rinnovo e della loro quota di distribuzione spetti
a un comitato ristretto del Consiglio d’amministrazione
dell’Organizzazione europea dei brevetti, risulta inevita-
bilmente che sono necessariamente gli Stati membri
partecipanti, e non la Commissione o il Consiglio, a
dover adottare tutte le misure necessarie ai fini dell’ese-
cuzione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento im-
pugnato, dato che 'Unione, diversamente dagli Stati
membri, non & parte della CBE.

83 Ne consegue che a torto il Regno di Spagna sostiene
che P'articolo 291, paragrafo 2, TFUE & stato violato.

84 In secondo luogo, occorre esaminare I’argomento
vertente su una violazione dei principi enunciati nella
sentenza Meroni/Alta Autorita (9/56, EU:C:1958:7),
avanzato a sostegno dei motivi quarto e quinto. Nel-
I'ambito di tale giurisprudenza, la Corte ha dichiarato,
in particolare, che la delega, da parte di un’istituzione
dell’'Unione a un’entita privata, di un potere discrezio-
nale comportante un’ampia liberta di valutazione e atto
ad esprimere, con I'uso che ne viene fatto, una politica
economica vera e propria, fosse incompatibile con
quanto il Trattato FUE prescrive (v., in tal senso, sen-
tenze Meroni/Alta Autorita, 9/56, EU:C:1958:7, punti
43, 44 e 47, nonché Regno Unito/Parlamento e Consi-
glio, C-270/12, EU:C:2014:18, punti 41 e 42).
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85 A tal riguardo, si deve ricordare che "'Unione, diver-
samente dai suoi Stati membri, non & parte della CBE.
Il legislatore dell’'Unione ha dunque giustamente previ-
sto, all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento impu-
gnato, che & nella loro qualita di Stati contraenti della
CBE che gli Stati membri partecipanti garantiscono la
fissazione del livello delle tasse di rinnovo e la fissazione
della loro quota di distribuzione.

86 Quanto all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento
impugnato, dal tenore letterale di tale disposizione risul-
ta che sono gli Stati membri partecipanti a conferire al-
I'UEB, ai sensi dell’articolo 143 della CBE, i compiti
elencati da detta disposizione.

87 Dato che, contrariamente a quanto sostiene il Regno
di Spagna, il legislatore dell’'Unione non ha delegato
agli Stati membri partecipanti o allUEB competenze di
esecuzione che ai sensi del diritto dell’'Unione spette-
rebbero propriamente ad esso, i principi enunciati dalla
Corte nella sentenza Meroni/Alta Autorita (9/56,
EU:C:1958:7) non possono trovare applicazione.

88 Di conseguenza, occorre respingere i motivi quarto e
quinto.

Sui motivi sesto e settimo, vertenti sulla violagione dei
principi di autonomia e di uniformita del diritto

dell’Unione

Argomenti delle parti

89 Nell’ambito del suo sesto motivo, il Regno di Spagna
sostiene che la salvaguardia dell’autonomia dell’ordina-
mento giuridico dell’Unione presuppone che le compe-
tenze dell'Unione e delle sue istituzioni non siano sna-
turate da alcun trattato internazionale. Orbene, cosi
non avverrebbe nel caso di specie.

90 In una prima parte del sesto motivo, il Regno di
Spagna afferma che non esistono sostanziali differenze
tra 'accordo TUB e il progetto di accordo relativo alla
creazione di un organo giurisdizionale competente per
le controversie in materia di brevetto europeo e di bre-
vetto comunitario, che la Corte ha dichiarato incompa-
tibile con le disposizioni del Trattato UE e del Trattato
FUE (parere 1/09, EU:C:2011:123). Da un lato, il tribu-
nale unificato dei brevetti non farebbe parte del sistema
istituzionale e giurisdizionale dell’Unione. D’altro lato,
I'accordo TUB non prevederebbe garanzie per la preser-
vazione del diritto dell’'Unione. L’imputazione diretta,
individuale e collettiva agli Stati membri contraenti
delle azioni del tribunale unificato dei brevetti, anche
ai fini degli articoli 258 TFUE, 259 TFUE e 260 TFUE,
prevista all’articolo 23 dell’accordo TUB, quand’anche
fosse compatibile con i Trattati, sarebbe insufficiente a
tal proposito.

91 In una seconda parte del suddetto motivo, il Regno
di Spagna sostiene che, aderendo all’accordo TUB, gli
Stati membri partecipanti esercitano una competenza
che spetterebbe ormai all’Unione, e cid in violazione
dei principi di leale cooperazione e di autonomia del di-
ritto dell’Unione. Dall’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona, I'Unione disporrebbe di una competenza esclu-
siva per la conclusione di accordi internazionali, ove ta-
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le conclusione possa incidere su norme comuni o modi-
ficarne la portata. Orbene, ’accordo TUB inciderebbe
sul regolamento n. 1215/2012 e sulla convenzione con-
cernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimen-
to e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e com-
merciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007 (GU L
339, pag. 3), e ne modificherebbe la portata.

92 Infine, mediante la terza parte del sesto motivo, il
Regno di Spagna sostiene che dall’articolo 18, paragrafo
2, primo comma, del regolamento impugnato risulta
che I'applicazione di quest’ultimo dipende in modo as-
soluto dall’entrata in vigore dell’accordo TUB. L’artico-
lo 89 di tale accordo subordinerebbe I’entrata in vigore
di quest’ultimo al deposito del tredicesimo strumento di
ratifica o di adesione, inclusi quelli da parte dei tre Stati
membri nei quali il maggior numero di brevetti europei
aveva effetto nell’anno precedente a quello in cui ha
avuto luogo la firma dell’accordo TUB. Ne conseguireb-
be che Peffettivita della competenza esercitata dall’U-
nione mediante il regolamento impugnato dipenderebbe
dalla volonta degli Stati membri parti dell’accordo
TUB.

93 Con il settimo motivo, il Regno di Spagna afferma
che larticolo 18, paragrafo 2, secondo comma, del rego-
lamento impugnato attribuisce agli Stati membri la ca-
pacita di decidere unilateralmente se quest’ultimo debba
essere applicato nei loro confronti. Cosi, se uno Stato
membro dovesse decidere di non ratificare I’accordo
TUB, detto regolamento non sarebbe applicabile nei
suoi confronti e il tribunale unificato dei brevetti non
acquisirebbe una giurisdizione esclusiva per pronunciarsi
sul BEEU nel suo territorio, cosicché i BEEU non
avrebbero effetto unitario per quanto concerne detto
Stato membro. Ne conseguirebbe una violazione dei
principi di autonomia e di applicazione uniforme del di-
ritto dell’'Unione.

94 1l Parlamento rileva, preliminarmente, che il colle-
gamento esistente tra il regolamento impugnato e I’ac-
cordo TUB rappresenta una condizione essenziale per il
funzionamento del BEEU e non arreca pregiudizio al di-
ritto dell’'Unione. L’accordo TUB rispetterebbe le due
condizioni essenziali richieste ai fini del rispetto dell’au-
tonomia dell’ordinamento giuridico dell’'Unione, poi-
ché, da un lato, la natura delle competenze dell’'Unione
e delle sue istituzioni non sarebbe alterata e, dall’altro,
detto accordo non imporrebbe all'Unione e alle sue isti-
tuzioni, nell’esercizio delle loro competenze interne, al-
cuna particolare interpretazione delle disposizioni giuri-
diche dell'Unione che compaiono nell’accordo stesso.
95 Peraltro, la creazione del tribunale unificato dei bre-
vetti non minerebbe nessuna competenza dell'Unione.
Innanzitutto, la competenza a creare un organo giurisdi-
zionale comune in materia di brevetti e a definire la
portata delle competenze di quest’ultima continuerebbe
a spettare agli Stati membri e non sarebbe stata affidata
in via esclusiva all’'Unione. Inoltre, il regolamento im-
pugnato imporrebbe esplicitamente agli Stati membri di
concedere al tribunale unificato dei brevetti una giuri-
sdizione esclusiva. Detto regolamento, fondato sull’arti-
colo 118, primo comma, TFUE, consentirebbe esplicita-
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mente agli Stati membri di adottare, in materia di bre-
vetti, disposizioni che prevedano deroghe al regolamen-
ton. 1215/2012. Inoltre, il legislatore dell’Unione ri-
chiederebbe che I'entrata in vigore dell’accordo TUB
sia subordinata alle necessarie modifiche apportate dal
legislatore dell'Unione a quest’ultimo regolamento, per
quanto concerne il collegamento tra quest’ultimo e det-
to accordo. Infine, varie disposizioni del Trattato FUE
subordinerebbero I'entrata in vigore di un atto giuridico
derivato del diritto delI’'Unione alla sua approvazione
da parte degli Stati membiri.

96 1l Parlamento ritiene, inoltre, che il rifiuto da parte
di uno Stato membro di ratificare I’accordo TUB, che
comporterebbe I'inapplicabilita del regolamento impu-
gnato sul suo territorio, costituirebbe una violazione
dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Ad avviso di detta
istituzione, anche ammesso che esista un rischio per
quanto riguarda I'applicazione uniforme del regolamen-
to impugnato, un rischio del genere sarebbe giustificato,
considerata la necessita di garantire una tutela giurisdi-
zionale effettiva e di rispettare il principio di certezza
del diritto.

97 11 Consiglio rileva che la scelta politica del legislato-
re & consistita nel collegare il BEEU al funzionamento
di un organo giurisdizionale distinto, il tribunale unifi-
cato dei brevetti, garante della coerenza della giurispru-
denza e della certezza del diritto. Non esisterebbe alcun
ostacolo giuridico alla creazione di un nesso tra il BEEU
e il tribunale unificato dei brevetti, nesso che sarebbe
illustrato ai considerando 24 e 25 del regolamento im-
pugnato. Peraltro, nella prassi legislativa esisterebbero
vari esempi di casi in cui Papplicabilita di un atto del-
I'Unione sarebbe stata subordinata al verificarsi di un
evento esterno a tale atto. Per quanto riguarda la que-
stione del numero di ratifiche necessarie all’entrata in
vigore dell’accordo TUB, la fissazione del numero di
tredici ratifiche sarebbe dovuto alla volonta degli Stati
membri di garantire che il BEEU e il tribunale unificato
dei brevetti fossero istituiti rapidamente.

98 11 Consiglio ricorda, inoltre, che I'articolo 18, para-
grafo 2, del regolamento impugnato si limita a prevede-
re una deroga all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all’articolo
4, paragrafo 1, del regolamento in discussione, cosicché
Ieffetto unitario del BEEU & limitato agli Stati membri
che hanno ratificato I'accordo TUB, applicandosi le al-
tre disposizioni del regolamento a tutti gli Stati membri
partecipanti. Tenuto conto dell’importanza del collega-
mento esistente tra il regolamento impugnato e 1’accor-
do TUB, si sarebbe ritenuto che si trattasse di una ga-
ranzia aggiuntiva affinché tale collegamento potesse
produrre effetti in maniera ottimale.

99 Le parti intervenienti che hanno formulato osserva-
zioni sui motivi sesto e settimo aderiscono alla posizione
del Parlamento e del Consiglio.

Giudizio della Corte

100 In via preliminare, occorre rilevare che le prime
due parti del sesto motivo mirano a dimostrare, da un
lato, che le disposizioni dell’accordo TUB non sono
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compatibili con il diritto dell’'Unione, e, dall’altro, che
gli Stati membri partecipanti non possono ratificare
I'accordo TUB senza venir meno ai loro obblighi deri-
vanti dal diritto dell'Unione.

101 Orbene, si deve ricordare che, nell’ambito di un ri-
corso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la Corte non &
competente a pronunciarsi sulla legittimita di un accor-
do internazionale stipulato da Stati membri.

102 Nell’ambito di un ricorso di questo tipo, il giudice
dell’'Unione non & competente neppure a pronunciarsi
sulla legittimita di un atto adottato da un’autorita na-
zionale (v., in tal senso, sentenza Liivimaa Lihaveis, C-
562/12, EU:C:2014:2229, punto 48 e la giurisprudenza
ivi citata).

103 Ne consegue che le prime due parti del sesto moti-
vo devono essere respinte in quanto irricevibili.

104 Per quanto riguarda la terza parte di detto motivo,
occorre sottolineare che 'articolo 18, paragrafo 2, primo
comma, del regolamento impugnato dispone che que-
st’ultimo si applica “a decorrere dal 1° gennaio 2014 o
dalla data di entrata in vigore dell’accordo [TUB], se
successiva”.

105 Secondo la giurisprudenza della Corte, la diretta
applicabilita di un regolamento, prevista all’articolo
288, secondo comma, TFUE, implica che la sua entrata
in vigore e la sua applicazione in favore o a carico dei
soggetti giuridici si realizzino senza alcun provvedimen-
to di recepimento nel diritto nazionale, salvo che il re-
golamento di cui trattasi lasci agli Stati membri il com-
pito di adottare essi stessi i provvedimenti legislativi, re-
golamentari, amministrativi e finanziari necessari affin-
ché le disposizioni del regolamento stesso possano essere
applicate (v. sentenze Bussone, 31/78, EU:C:1978:217,
punto 32, nonché ANAFE, C-606/10, EU:C:2012:348,
punto 72 e la giurisprudenza ivi citata).

106 Cosi avviene nella fattispecie, dato che il legislato-
re dell’'Unione stesso ha lasciato agli Stati membri, ai fi-
ni dell’attuazione delle disposizioni del regolamento im-
pugnato, da un lato, il compito di adottare varie misure
nel quadro giuridico stabilito dalla CBE e, dall’altro, il
compito di procedere all’istituzione del tribunale unifi-
cato dei brevetti, il quale, come ricordato ai consideran-
do 24 e 25 di detto regolamento, & essenziale allo scopo
di garantire il corretto funzionamento di tali brevetti, la
coerenza della giurisprudenza e, quindi, la certezza del
diritto nonché 'efficienza dei costi per i titolari di bre-
vetti.

107 Per quanto riguarda I’argomento del Regno di Spa-
gna dedotto nell’ambito del settimo motivo, secondo
cui larticolo 18, paragrafo 2, secondo comma, del rego-
lamento impugnato attribuirebbe agli Stati membri la
capacita di decidere unilateralmente se quest’ultimo
debba essere applicato nei loro confronti, esso & fondato
su una premessa erronea, dato che tale disposizione si li-
mita a derogare all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all’arti-
colo 4, paragrafo 1, del regolamento impugnato, con I’e-
sclusione delle altre disposizioni del suddetto regola-
mento. Siffatta deroga parziale e temporanea &, peraltro,
giustificata dai motivi ricordati al punto 106 della pre-
sente sentenza.
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domanda di annullamento parziale del regolamento for-
mulata in subordine dal Regno di Spagna.

108 Risulta da quanto precede che si devono respingere
1 motivi sesto e settimo.

109 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono,
si deve respingere integralmente il ricorso, nonché la

Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 5 maggio 2015, nella causa C-147/13 - Regno di Spagna
c. Consiglio dell’'Unione Europea

Il regolamento UE n. 1260/2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istitu-
zione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile, mira ad agevolare
I'accesso alla tutela brevettuale segnatamente per le piccole e medie imprese, preservando il necessario equi-
librio tra i vari interessi in gioco e senza dar luogo a ingiustificate disposizioni discriminatorie per conseguire
il legittimo obiettivo perseguito.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Non sono stati rinvenuti precedenti.

La Corte (omissis).

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

17 Con atto introduttivo depositato presso la cancelle-
ria della Corte il 22 marzo 2013, il Regno di Spagna ha
proposto il presente ricorso.

18 Con decisioni del presidente della Corte del 12 set-
tembre 2013, il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il
Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germa-
nia, la Repubblica francese, il Granducato di Lussem-
burgo, I'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di
Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord, il Parlamento europeo e la Commissione sono
stati ammessi ad intervenire a sostegno delle conclusio-
ni del Consiglio, ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 2,
del regolamento di procedura della Corte.

19 II Regno di Spagna chiede che la Corte voglia:

- annullare il regolamento impugnato;

- in subordine, annullare gli articoli da 4 a 6, paragrafo
2, e 7, paragrafo 2, del suddetto regolamento, e

- condannare il Consiglio alle spese.

20 Il Consiglio, sostenuto da tutte le parti intervenien-
ti, chiede che la Corte voglia:

- respingere il ricorso e

- condannare il Regno di Spagna alle spese.

Sul ricorso

21 A sostegno del suo ricorso, il Regno di Spagna dedu-
ce cinque motivi, vertenti, rispettivamente, sulla viola-
zione del principio di non discriminazione fondata sulla
lingua, sulla violazione dei principi enunciati nella sen-
tenza Meroni/Alta Autorita (9/56, EU:C:1958:7), per
aver delegato all’'UEB compiti amministrativi relativi al
BEEU, sulla mancanza di base giuridica, sulla violazione
del principio di certezza del diritto e sulla violazione del
principio di autonomia del diritto dell’'Unione.

Il Diritto industriale 3/2015

Sul primo motivo, vertente sulla violazione del
principio di non discriminazione fondata sulla lingua

Argomenti delle parti

22 11 Regno di Spagna sostiene che, adottando il regola-
mento impugnato, il Consiglio ha violato il principio di
non discriminazione sancito all’articolo 2 TUE, in
quanto ha istituito, per il BEEU, un regime linguistico
che lede i soggetti la cui lingua non rientra tra le lingue
ufficiali del’lUEB. Detto regime creerebbe una situazio-
ne di disparita di trattamento fra, da un lato, i cittadini
e le imprese dell’'Unione che dispongono dei mezzi per
comprendere, con un certo grado di competenza, docu-
menti redatti nelle suddette lingue e, dall’altro, quelli
che non ne dispongono e che dovranno provvedere a
effettuare le traduzioni a proprie spese. Ogni limitazione
all’'impiego di tutte le lingue ufficiali dell’'Unione do-
vrebbe essere debitamente giustificata nel rispetto del
principio di proporzionalita.

23 In primis, non sarebbe garantito I'accesso alle tradu-
zioni dei documenti che conferiscono diritti alla collet-
tivita. Cio deriverebbe dal fatto che il fascicolo di un
BEEU & pubblicato nella lingua della procedura e con-
tiene la traduzione delle rivendicazioni nelle altre due
lingue ufficiali del’'UEB, senza possibilita di un’altra
traduzione, il che sarebbe discriminatorio e minerebbe
il principio della certezza del diritto. Il regolamento im-
pugnato non preciserebbe neppure in quale lingua sara
concesso il BEEU, né se tale elemento sara oggetto di
pubblicazione. Il fatto che il Consiglio si sia fondato sul
regime dell’'UEB per stabilire il regime linguistico del
BEEU non ne garantirebbe la compatibilita con il dirit-
to dell’'Unione.

24 In secundis, il regolamento impugnato sarebbe spro-
porzionato e non sarebbe giustificabile sulla base di ra-
gioni di interesse generale. Anzitutto, non sarebbe pre-
vista la messa a disposizione di una traduzione per lo
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meno delle rivendicazioni, il che comporterebbe una si-
tuazione di grave incertezza del diritto e potrebbe riper-
cuotersi negativamente sulla concorrenza. Il BEEU co-
stituirebbe, inoltre, un titolo di proprieta intellettuale
essenziale per il mercato interno. Infine, il regolamento
di cui trattasi non prevederebbe un regime transitorio
atto a garantire un’adeguata conoscenza del brevetto.
N¢ lo sviluppo delle traduzioni automatiche né 1’obbli-
go di presentare una traduzione completa in caso di
controversia costituirebbero misure sufficienti a tal pro-
posito.

25 Da cid conseguirebbe che I'introduzione di un’ecce-
zione al principio dell’'uguaglianza tra le lingue ufficiali
dell’Unione avrebbe dovuto essere giustificata da criteri
diversi da quelli, puramente economici, menzionati ai
considerando 5 e 6 del regolamento impugnato.

26 1l Consiglio replica, anzitutto, che dai Trattati non &
possibile desumere alcun principio in base al quale le
lingue ufficiali dell’'Unione debbano essere trattate in
modo paritario in tutti i casi, circostanza, questa, che
troverebbe peraltro conferma nell’articolo 118, secondo
comma, TFUE, il quale sarebbe destituito di qualsiasi si-
gnificato se esistesse un solo regime linguistico possibile
comprendente tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

27 Inoltre, nel regime attuale, ogni persona fisica o giu-
ridica potrebbe richiedere un brevetto europeo in qual-
siasi lingua, a condizione tuttavia di produrre, entro il
termine di due mesi, una traduzione in una delle tre lin-
gue ufficiali del’UEB, che diverrebbe la lingua della
procedura, mentre le rivendicazioni sarebbero pubblica-
te poi nelle altre due lingue ufficiali dell'UEB. Pertanto,
una domanda sarebbe tradotta e pubblicata in lingua
spagnola soltanto qualora sia chiesta la convalida del
brevetto nel Regno di Spagna.

28 Peraltro, la mancata pubblicazione in lingua spagnola
produrrebbe soltanto effetti limitati. In primo luogo, il
regolamento impugnato prevederebbe un regime di com-
pensazione dei costi. In secondo luogo, i brevetti sarebbe-
ro di norma gestiti da consulenti specializzati in materia
di proprieta intellettuale che conoscono altre lingue del-
I'Unione. In terzo luogo, I'impatto sull’accesso alle infor-
mazioni scientifiche in lingua spagnola sarebbe limitato.
In quarto luogo, solo una ridotta parte delle domande di
brevetti europei sarebbe tradotta attualmente in lingua
spagnola. In quinto luogo, il regolamento di cui trattasi
prevederebbe la messa a disposizione di un sistema di tra-
duzione automatica di alta qualita in tutte le lingue uffi-
ciali dell'Unione. In sesto e ultimo luogo, I'articolo 4 di
detto regolamento fisserebbe un limite all’eventuale re-
sponsabilitd delle piccole e medie imprese, delle persone
fisiche, delle organizzazioni senza scopo di lucro, delle
universita e degli enti pubblici di ricerca.

29 Infine, la limitazione del numero di lingue utilizzate
nell’ambito del BEEU perseguirebbe un obiettivo legit-
timo, attinente al costo ragionevole del medesimo.

30 Le parti intervenienti aderiscono alle argomentazio-
ni formulate dal Consiglio. Esse sottolineano che la ri-
cerca di un equilibrio tra i diversi operatori economici &
stata particolarmente difficile, dal momento che le dif-
ferenti posizioni degli Stati membri sul regime linguisti-
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co hanno fatto arenare tutti i precedenti progetti di bre-
vetto unitario.

Giudizio della Corte

31 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che i riferi-
menti, presenti nei Trattati, all'impiego delle lingue
nell’Unione non possono essere considerati come la
manifestazione di un principio generale del diritto del-
I'Unione in forza del quale ogni atto che possa incidere
sugli interessi di un cittadino dell’'Unione debba essere
redatto in ogni caso nella sua lingua (sentenze Kik/UA-
MI, C-361/01 P, EU:C:2003:434, punto 82, e Polska
Telefonia Cyfrowa, C-410/09, EU:C:2011:294, punto
38).

32 Nel caso di specie, & innegabile che nel regolamento
impugnato si operi un trattamento differenziato delle
lingue ufficiali dell'Unione. Infatti, I'articolo 3, paragra-
fo 1, di tale regolamento, che definisce il regime di tra-
duzione per il BEEU, si riferisce alla pubblicazione del
fascicolo del BEEU conformemente all’articolo 14, pa-
ragrafo 6, della CBE. In applicazione di tale disposizione
e dell’articolo 14, paragrafo 1, della CBE, i fascicoli del
brevetto europeo sono pubblicati nella lingua del proce-
dimento, che deve essere una delle lingue ufficiali del-
I'UEB, segnatamente il tedesco, I'inglese o il francese, e
contengono una traduzione delle rivendicazioni nelle
altre due lingue ufficiali del’UEB. Ove siano state ri-
spettate le condizioni prescritte da tali disposizioni della
CBE, non & necessaria alcun’altra traduzione ai fini del
riconoscimento dell’effetto unitario del brevetto euro-
peo interessato.

33 Nei limiti in cui sia possibile far valere un obiettivo
legittimo di interesse generale e dimostrarne P'effettiva
sussistenza, occorre ricordare che una differenza di trat-
tamento a motivo della lingua deve altresi rispettare il
principio di proporzionalit, vale a dire essa deve essere
idonea a realizzare I'obiettivo perseguito e non deve an-
dare oltre quanto & necessario per raggiungerlo (v. sen-
tenza Italia/Commissione, C-566/10 P, EU:C:2012:752,
punto 93).

34 Per quanto riguarda, in primo luogo, lo scopo perse-
guito dal Consiglio, dal considerando 16 del regolamen-
to impugnato risulta che 'obiettivo di quest’ultimo & la
creazione di un regime di traduzione uniforme e sempli-
ce per il BEEU istituito dal regolamento n. 1257/2012.
I considerando 4 e 5 del regolamento impugnato preci-
sano che, conformemente alla decisione sulla coopera-
zione rafforzata, il regime di traduzione dei BEEU do-
vrebbe essere semplice ed efficiente in termini di costi.
Esso dovrebbe inoltre assicurare la certezza del diritto,
incentivare I'innovazione e favorire in modo particolare
le piccole e medie imprese, e rendere nel contempo pitl
facile, meno costoso e giuridicamente sicuro 1’accesso al
BEEU e al sistema brevettuale in generale. Da quanto
precede risulta che il regolamento impugnato mira ad
agevolare I’accesso alla tutela brevettuale segnatamente
per le piccole e medie imprese.

35 La legittimita di un tale obiettivo & innegabile. Tra
le scelte che si presentano a un inventore, nel momento
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in cui intende ottenere la protezione della sua invenzio-
ne mediante il rilascio di un brevetto, figura quella del-
I’estensione territoriale della protezione voluta; tale
scelta avviene sulla base di una valutazione globale dei
vantaggi e degli inconvenienti di ciascuna opzione, che
comporta, in particolare, valutazioni economiche com-
plesse relative all’interesse commerciale di una protezio-
ne nei diversi Stati rispetto all’importo totale delle spe-
se collegate al rilascio di un brevetto in tali Stati, ivi
comprese le spese di traduzione (v., in tal senso, senten-
za BASF, C_44/98, EU:C:1999:440, punto 18).

36 Orbene, il sistema di tutela del brevetto europeo ri-
sultante dalla CBE ¢ caratterizzato da una complessita e
da costi particolarmente elevati per un richiedente che
intenda ottenere la tutela della sua invenzione median-
te la concessione di un brevetto che copra il territorio
di tutti gli Stati membri. Tale complessita e tali costi,
che risultano in particolare dalla necessita che il titola-
re di un brevetto europeo concesso dall'lUEB ne presen-
ti, ai fini della convalida di tale brevetto sul territorio
di uno Stato membro, una traduzione nella lingua uffi-
ciale dello Stato membro, costituiscono un ostacolo alla
tutela brevettuale nell'Unione.

37 Inoltre, & indubbio che le modalita dell’attuale regi-
me di tutela brevettuale risultante dalla CBE producono
effetti negativi sulla capacita di innovazione e di com-
petitivita delle imprese dell’'Unione, in particolare delle
piccole e medie imprese, le quali non possono sviluppa-
re nuove tecnologie tutelate mediante brevetti estesi a
tutto il territorio dell’'Unione senza dover seguire proce-
dure complesse e costose, il regime linguistico istituito
dal regolamento impugnato & invece idoneo a rendere
pit facile, meno costoso e giuridicamente pilt sicuro
'accesso al BEEU ed al sistema brevettuale in generale.
38 In secondo luogo, occorre verificare se il regime isti-
tuito dal regolamento impugnato sia adeguato al fine di
conseguire il legittimo obiettivo di agevolare I'accesso
alla tutela brevettuale.

39 A tal riguardo, si deve ricordare che il regolamento
impugnato persegue |'obiettivo di istituire un regime di
traduzione dei brevetti europei ai quali & conferito un
effetto unitario ai sensi del regolamento n. 1257/2012.
Dato che 'UEB & responsabile per la concessione dei
brevetti europei, il regolamento impugnato si basa sul
regime di traduzione vigente presso 'UEB, il quale pre-
scrive 'impiego delle lingue tedesca, inglese e francese,
tale regolamento non impone tuttavia la traduzione del
fascicolo del brevetto europeo, o almeno delle relative
rivendicazioni, nella lingua ufficiale di ciascuno degli
Stati in cui il BEEU produrra i suoi effetti, come avvie-
ne per il brevetto europeo. Pertanto, il regime istituito
dal regolamento impugnato permette effettivamente di
agevolare Iaccesso alla tutela brevettuale mediante la
riduzione dei costi collegati agli obblighi di traduzione.
40 In terzo luogo, occorre verificare se il regime istituito
dal regolamento impugnato non vada oltre quanto & ne-
cessario per raggiungere il legittimo obiettivo persegui-
to.

41 A tal proposito, la Corte ha sottolineato, al punto
92 della sentenza Kik/UAMI (C-361/01 P,
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EU:C:2003:434), che deve essere preservato il necessa-
rio equilibrio, da un lato, tra gli interessi degli operatori
economici e quelli della collettivita per quanto riguarda
i costi dei procedimenti, e, dall’altro, tra gli interessi dei
soggetti richiedenti i titoli di proprieta intellettuale e
quelli degli altri operatori economici per quanto riguar-
da P’accesso alle traduzioni dei documenti che concedo-
no diritti o i procedimenti che coinvolgono diversi ope-
ratori economici.

42 Innanzitutto, per quanto concerne la preservazione
dell’equilibrio tra gli interessi degli operatori economici
e quelli della collettivita relativamente ai costi dei pro-
cedimenti di riconoscimento dell’effetto unitario del
brevetto europeo, si deve rilevare che, pur se 'Unione
attribuisce grande rilievo alla preservazione del multi-
linguismo, la cui importanza & richiamata all’articolo 3,
paragrafo 3, quarto comma, TUE e all’articolo 22 della
Carta dei diritti fondamentali dell’'Unione europea, &
stato ricordato, al punto 36 della presente sentenza, che
i costi elevati relativi alla concessione di un brevetto
europeo esteso al territorio di tutti gli Stati membri co-
stituiscono un ostacolo alla tutela brevettuale nell’U-
nione, cosicché era indispensabile che il regime di tra-
duzione del BEEU fosse efficiente in termini di costi.

43 Inoltre, va sottolineato che il Consiglio ha previsto
listituzione di vari meccanismi al fine di garantire il ne-
cessario equilibrio tra gli interessi di coloro che richie-
dono i titoli di proprieta intellettuale e quelli degli altri
operatori economici relativamente all’accesso alle tra-
duzioni dei documenti che concedono diritti o ai proce-
dimenti che coinvolgono diversi operatori economici.
44 Cosi, per prima cosa, allo scopo di agevolare 'acces-
so al BEEU, ed in particolare di permettere ai richie-
denti di presentare le proprie domande dinanzi allUEB
in qualsiasi lingua dell’Unione, P’articolo 5 del regola-
mento impugnato prevede un regime di compensazione
per il rimborso dei costi di traduzione entro un determi-
nato massimale per taluni richiedenti - in particolare le
piccole e medie imprese - che depositano le domande di
brevetto presso 'UEB in una delle lingue ufficiali del-
I’'Unione che non sia una lingua ufficiale del’'UEB.

45 Inoltre, ai fini di limitare gli svantaggi per gli opera-
tori economici che non dispongano dei mezzi per com-
prendere, con un certo grado di competenza, documenti
redatti in lingua tedesca, inglese o francese, il Consiglio
ha previsto, all’articolo 6 del regolamento impugnato,
un periodo transitorio, di una durata massima di dodici
anni, fino a quando sara disponibile in tutte le lingue
ufficiali dell’'Unione un sistema di traduzione automati-
ca di alta qualita. Durante detto periodo transitorio,
ogni richiesta di effetto unitario deve essere accompa-
gnata o da una traduzione integrale del fascicolo in in-
glese, se la lingua del procedimento ¢ il francese o il te-
desco, oppure da una traduzione integrale del fascicolo
in un’altra lingua ufficiale dell’'Unione, se la lingua del
procedimento & I'inglese.

46 Infine, per tutelare gli operatori economici che non
dispongano dei mezzi per comprendere, con un certo
grado di competenza, una delle lingue ufficiali del-
I'UEB, il Consiglio ha previsto, all’articolo 4 del regola-
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mento impugnato, varie disposizioni applicabili in caso
di controversia, che mirano, da un lato, a permettere a
tali operatori, qualora siano sospettati di contraffazione,
di ottenere, alle condizioni previste da detto articolo,
una traduzione integrale del BEEU e, dall’altro, in caso
di controversia riguardante una domanda di risarcimen-
to di danni, a far si che 'organo giurisdizionale adito
esamini e prenda in considerazione la buona fede di un
presunto contraffattore.

47 Alla luce dei suddetti elementi, occorre constatare
che il regolamento impugnato preserva il necessario
equilibrio tra i vari interessi in gioco e, pertanto, non
va oltre quanto & necessario per conseguire il legittimo
obiettivo perseguito. Di conseguenza, come essenzial-
mente rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 61
a 74 delle sue conclusioni, la scelta del Consiglio, nel-
I’ambito dell’istituzione di un regime di traduzione del
BEEU, di operare un trattamento differenziato delle lin-
gue ufficiali dell'Unione, limitata alle lingue tedesca,
inglese e francese, ¢ adeguata e proporzionata al legitti-
mo obiettivo perseguito da detto regolamento.

48 11 primo motivo deve essere pertanto respinto.

Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dei
principi enunciati nella sentenza Meroni/Alta

Autorita (9/56, EU:C:1958:7)
Argomenti delle parti

49 11 Regno di Spagna sostiene che, nel delegare al-
I'UEB, agli articoli 5 e 6, paragrafo 2, del regolamento
impugnato, la gestione del regime di compensazione per
il rimborso dei costi di traduzione e la pubblicazione
delle traduzioni nell’ambito del regime transitorio, il
Consiglio ha violato i principi sanciti nella sentenza
Meroni/Alta Autorita (9/56, EU:C:1958:7), confermata
dalle sentenze Romano (98/80, EU:C:1981:104) e Tral-
1i/BCE (C_301/02 P, EU:C:2005:306).

50 In primo luogo, né i considerando del regolamento
n. 1257/2012 né quelli del regolamento impugnato con-
terrebbero giustificazioni oggettive di tale delega di po-
teri.

51 In secondo luogo, dalla sentenza Meroni/Alta Auto-
ritd (9/56, EU:C:1958:7) risulterebbe che la delega puo
avere ad oggetto unicamente poteri di esecuzione netta-
mente circoscritti, per i quali non sussista alcun margi-
ne di discrezionalita ed il cui esercizio, per tale ragione,
sia soggetto a un controllo rigoroso in base a criteri og-
gettivi stabiliti dall’autoritd delegante. Orbene, cid non
avverrebbe nel caso di specie.

52 Innanzitutto, 'articolo 5 del regolamento impugnato
affiderebbe la gestione del regime di compensazione al-
I'UEB, che potrebbe decidere discrezionalmente circa
'attuazione del diritto al rimborso dei costi di traduzio-
ne previsti da detto sistema. Inoltre, ad avviso del Re-
gno di Spagna, se & vero che, larticolo 9, paragrafo 3,
del regolamento n. 1257/2012 impone agli Stati membri
I'obbligo di garantire una protezione giuridica efficace
nei confronti delle decisioni adottate dall’lUEB nello
svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1 di tale di-
sposizione, e che tale competenza & stata conferita in
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esclusiva al tribunale unificato dei brevetti dall’articolo
32, paragrafo 1, lettera i), dell’accordo TUB, tuttavia
I’Organizzazione europea dei brevetti godrebbe del privi-
legio dell’'immunita di giurisdizione e di esecuzione e, di
conseguenza, gli atti dell'UEB non sarebbero assoggetta-
bili ad alcun controllo giurisdizionale.

53 Inoltre, il compito di pubblicare le traduzioni, previ-
sto all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento impugna-
to, costituirebbe un’attivita rispetto alla quale non sussi-
ste alcun potere discrezionale. Tuttavia, essa non sareb-
be assoggettabile ad alcun controllo giurisdizionale.

54 1l Consiglio osserva, in via preliminare, che il Regno
di Spagna non contesta il fatto che la gestione del regi-
me di compensazione e il compito di pubblicare le tra-
duzioni spettino agli Stati membri partecipanti, per il
tramite del’'UEB. Orbene, Iattuazione del diritto del-
I'Unione spetterebbe, in primo luogo, agli Stati membri
e, per i compiti relativi al regime di compensazione e al-
la pubblicazione delle traduzioni, non sarebbe necessa-
rio avere condizioni uniformi di esecuzione ai sensi del-
larticolo 291, paragrafo 2, TFUE. I principi sanciti nel-
le sentenze Meroni/Alta Autorita (9/56, EU:C:1958:7),
Romano (98/80, EU:C:1981:104) e Tralli/BCE (C-
301/02 P, EU:C:2005:306) non sarebbero pertinenti. In
ogni caso, tali principi non sarebbero stati violati.

55 Le parti intervenienti aderiscono alle argomentazio-
ni formulate dal Consiglio.

Giudizio della Corte

56 Occorre rilevare, in via preliminare, che dagli scritti
difensivi del Regno di Spagna risulta che detto Stato
membro sostiene che non sussisterebbero le condizioni
atte a permettere 'asserita delega di competenze operata
dal Consiglio agli articoli 5 e 6, paragrafo 2, del regola-
mento impugnato, cid che costituirebbe una violazione
dei principi enunciati nella sentenza Meroni/Alta
Autorita (9/56, EU:C:1958:7).

57 A tal riguardo, occorre rilevare che gli articoli 5 e 6,
paragrafo 2, del regolamento impugnato invitano gli
Stati membri partecipanti ad assegnare al'lUEB, confor-
memente all’articolo 9 del regolamento n. 1257/2012, i
compiti da essi determinati, ai sensi dell’articolo 143
della CBE.

58 Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, del regola-
mento n. 1257/2012, detto regolamento costituisce un
accordo particolare ai sensi dell’articolo 142 della CBE,
cosicché a un accordo siffatto si applicano le disposizio-
ni della parte nona di tale convenzione, relativa agli ac-
cordi particolari, che include gli articoli da 142 a 149 di
quest’ultima.

59 Ai sensi degli articoli 143 e 145 della CBE, un grup-
po di Stati contraenti, avvalendosi delle disposizioni
della parte nona della CBE, puo affidare compiti al-
'UEB.

60 E al fine di attuare le disposizioni sopra menzionate
che l'articolo 9, paragrafo 1, lettere d) ed f), del regola-
mento n. 1257/2012 prevede che gli Stati membri par-
tecipanti conferiscono all’'lUEB i compiti, da un lato, di
pubblicare le traduzioni di cui all’articolo 6 del regola-
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mento impugnato durante il periodo transitorio di cui
al medesimo articolo e, dall’altro, di gestire il regime di
compensazione per il rimborso dei costi di traduzione di
cui all’articolo 5 di quest’ultimo regolamento.

61 Orbene, tali compiti sono intrinsecamente connessi
all’attuazione della tutela brevettuale unitaria, istituita
dal regolamento n. 1257/2012 ed il cui regime di tradu-
zione ¢ stabilito dal regolamento impugnato.

62 Si deve quindi considerare che il fatto di assegnare al-
I'UEB taluni compiti supplementari deriva dalla conclu-
sione, da parte degli Stati membri partecipanti, nella loro
qualita di parti contraenti della CBE, di un accordo par-
ticolare ai sensi dell’articolo 142 di tale convenzione.

63 Dato che, contrariamente a quanto sostiene il Regno
di Spagna, il Consiglio non ha delegato agli Stati mem-
bri partecipanti o al’UEB competenze di esecuzione
che spetterebbero propriamente ad esso ai sensi del di-
ritto dell’Unione, i principi enunciati dalla Corte nella
sentenza Meroni/Alta Autorita (9/56, EU:C:1958:7)
non possono trovare applicazione.

64 Ne consegue che il secondo motivo dev’essere re-
spinto.

Sul terzo motivo, vertente su una mancanza di base
giuridica dell’articolo 4 del regolamento impugnato

Argomenti delle parti

65 Il Regno di Spagna sostiene che la base giuridica cui
si & fatto ricorso per introdurre nel regolamento impu-
gnato ’articolo 4 & errata, dal momento che tale disposi-
zione non verte sul “regime linguistico” di un titolo euro-
peo a norma dell’articolo 118, secondo comma, TFUE,
bensi incorpora talune garanzie procedurali nel quadro di
un procedimento giurisdizionale, le quali non possono es-
sere fondate su tale disposizione del Trattato FUE.

66 Secondo il Consiglio, il regolamento impugnato stabi-
lisce effettivamente un regime linguistico, in quanto de-
termina quali traduzioni siano necessarie successivamente
alla concessione e alla registrazione dell’effetto unitario
di un BEEU. Cosi, I'articolo 3, paragrafo 1, di tale regola-
mento istituirebbe il regime linguistico del BEEU specifi-
cando, per quanto concerne la situazione successiva alla
registrazione dell’effetto unitario, che ove il fascicolo di
un brevetto europeo sia stato pubblicato conformemente
alla CBE, non sono necessarie ulteriori traduzioni. L’arti-
colo 4 del suddetto regolamento colmerebbe una lacuna
giuridica, in quanto il regime linguistico previsto dalla
CBE non disciplinerebbe i requisiti linguistici in caso di
controversia. Inoltre, dato che le regole procedurali degli
Stati membri non sono state armonizzate dal diritto del-
'Unione, occorrerebbe vigilare affinché il presunto con-
traffattore abbia sempre il diritto di ottenere la traduzio-
ne del BEEU interessato nella sua interezza.

67 Le parti intervenienti aderiscono agli argomenti del
Consiglio.

Giudizio della Corte

68 Secondo una giurisprudenza costante, la scelta della
base giuridica di un atto dell’'Unione dev’essere basata
su circostanze obiettive, che possano essere sindacate in
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via giurisdizionale, tra le quali figurano, in particolare,
lo scopo e il contenuto dell’atto (sentenze Commissio-
ne/Consiglio, C-377/12, EU:C:2014:1903, punto 34
nonché la giurisprudenza ivi citata e Regno Unito/Con-
siglio, C-81/13, EU:C:2014:2449, punto 35).

69 Nel caso di specie, per quanto riguarda la finalita del
regolamento impugnato, occorre rilevare che, secondo
il titolo e l'articolo 1 di detto regolamento, quest’ultimo
attua la cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzio-
ne di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regi-
me di traduzione applicabile. Come risulta dal conside-
rando 16 del regolamento impugnato, I'obiettivo di que-
st’ultimo ¢ la creazione di un regime di traduzione uni-
forme e semplice per i BEEU.

70 Per quanto riguarda il contenuto del regolamento
impugnato, si deve constatare che l'articolo 3, paragrafo
1, di detto regolamento prevede che, fatte salve le di-
sposizioni relative alle traduzioni in caso di controversia
e alle misure transitorie, se il fascicolo di un brevetto
europeo che beneficia dell’effetto unitario & stato pub-
blicato conformemente all’articolo 14, paragrafo 6, della
CBE non sono necessarie ulteriori traduzioni. Ai sensi
di quest’ultima disposizione, i fascicoli di brevetto euro-
peo sono pubblicati nella lingua della procedura e con-
tengono una traduzione delle rivendicazioni nelle altre
due lingue ufficiali dell’UEB.

71 Dalle considerazioni che precedono emerge che il re-
golamento impugnato istituisce, conformemente all’arti-
colo 118, secondo comma, TFUE, il regime linguistico
per il BEEU, definito mediante il rinvio all’articolo 14,
paragrafo 6, della CBE.

72 A tal riguardo, si deve constatare che l'articolo 118,
secondo comma, TFUE non esclude che, in sede di de-
terminazione del regime linguistico di un titolo euro-
peo, sia fatto riferimento al regime linguistico dell’orga-
nizzazione alla quale appartiene 'organo che sard incari-
cato di concedere il titolo destinato ad avere effetto
unitario. Peraltro, & irrilevante il fatto che il regolamen-
to impugnato non stabilisca una disciplina esaustiva del
regime linguistico applicabile al BEEU. L’articolo 118,
secondo comma, TFUE non impone, infatti, al Consi-
glio di armonizzare tutti gli aspetti del regime linguisti-
co dei titoli di proprieta intellettuale creati sulla base
del primo comma di detto articolo.

73 Per quanto riguarda I’articolo 4 del regolamento im-
pugnato, si deve constatare che quest’ultimo ricade di-
rettamente nell’ambito del regime linguistico del BEEU,
in quanto definisce le norme speciali che disciplinano
la traduzione del BEEU nel contesto specifico di una
controversia. Infatti, dato che il regime linguistico del
BEEU ¢ definito dall’insieme delle disposizioni del rego-
lamento impugnato, e pill precisamente da quelle con-
tenute agli articoli 3, 4 e 6, intesi a regolare situazioni
differenti, I’articolo 4 del medesimo regolamento non
potrebbe essere distinto, per quanto riguarda la base giu-
ridica, dal resto delle disposizioni di quest’ultimo.

74 In considerazione di quanto precede, I'argomento del
Regno di Spagna secondo cui I'articolo 118, secondo
comma, TFUE, non pud costituire una base giuridica

235



Giurisprudenza
Brevetti

per larticolo 4 del regolamento impugnato deve pertan-
to essere respinto.
75 1l terzo motivo non pud dunque essere accolto.

Sul quarto motivo, vertente sulla violazione del
principio di certezza del diritto

Argomenti delle parti

76 11 Regno di Spagna sostiene che il Consiglio ha vio-
lato il principio di certezza del diritto. Innanzitutto, il
regolamento impugnato limiterebbe le possibilita per gli
operatori economici di accedere alle informazioni, dato
che il fascicolo del BEEU sarebbe pubblicato soltanto
nella lingua del procedimento, con esclusione delle al-
tre lingue ufficiali del’'UEB. Inoltre, detto regolamento
non indicherebbe le modalita, in particolare linguisti-
che, della concessione del BEEU. Esso non indichereb-
be, poi, nell’ambito della gestione del regime di com-
pensazione, il massimale dei costi né le modalita della
sua fissazione. Peraltro, le disposizioni dell’articolo 4 di
tale regolamento non sarebbero sufficienti per ovviare
all’assenza di informazioni relative al BEEU. La tradu-
zione del BEEU fornita in caso di controversia non
avrebbe, infatti, valore giuridico e tale disposizione non
prevederebbe le conseguenze concrete nel caso in cui
un contraffattore abbia agito in buona fede. Infine, il si-
stema di traduzione automatica non sarebbe esistito al
momento dell’adozione del regolamento impugnato e
non vi sarebbe alcuna garanzia che esso possa funziona-
re in un settore in cui il rigore della traduzione & di pri-
maria importanza.

77 11 Consiglio ritiene che le affermazioni del Regno di
Spagna non tengano conto dei principi di amministra-
zione indiretta e di sussidiarieta su cui si fonda il diritto
dell’Unione. Il regolamento impugnato lascerebbe agli
Stati membri il compito di disciplinare in concreto
aspetti quali il regime di compensazione o le traduzioni
automatiche. Il principio di certezza del diritto non esi-
gerebbe che tutte le regole siano fissate fin nei minimi
dettagli nel regolamento di base, potendo determinate
regole essere stabilite dagli Stati membri o definite in
atti delegati oppure in atti di esecuzione. Peraltro, 'arti-
colo 4, paragrafo 4, del regolamento impugnato fissereb-
be gli elementi essenziali e i criteri in vista della loro
applicazione da parte del giudice nazionale.

78 Le parti intervenienti aderiscono alla posizione del
Consiglio.

Giudizio della Corte

79 Secondo una giurisprudenza costante, il principio
della certezza del diritto esige che le norme di diritto
siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, affin-
ché gli interessati possano orientarsi nelle situazioni e
nei rapporti giuridici rientranti nell’ordinamento del-
I’Unione (v. sentenze France Télécom/Commissione,
C-81/10 P, EU:C:2011:811, punto 100 e la giurispru-
denza ivi citata, nonché LVK - 56, C-643/11,
EU:C:2013:55, punto 51).

80 In primo luogo, I'argomento del Regno di Spagna se-
condo cui il regolamento impugnato limita le possibilita
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per gli operatori economici di accedere alle informazio-
ni equivale a contestare il regime linguistico istituito da
detto regolamento in quanto esso non prevede la tradu-
zione del BEEU in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
Orbene, siffatto argomento & gia stato respinto nell’am-
bito del primo motivo.

81 In secondo luogo, riguardo all’argomento secondo
cui il regolamento impugnato non indicherebbe le mo-
dalita, in particolare linguistiche, della concessione del-
Ieffetto unitario, una lettura congiunta delle pertinenti
disposizioni di tale regolamento e del regolamento n.
1257/2012 consente di escludere qualsiasi violazione del
principio di certezza del diritto.

82 L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento impugnato
dispone, infatti, che ogni richiesta di effetto unitario di
cui all’articolo 9 del regolamento n. 1257/2012 sia pre-
sentata nella lingua del procedimento. A tal riguardo,
la lingua del procedimento & definita all’articolo 2, let-
tera b), del regolamento impugnato come la lingua uti-
lizzata nel procedimento dinanzi all’'UEB, ai sensi del-
l'articolo 14, paragrafo 3, della CBE.

83 Secondo larticolo 3, paragrafo 1, del regolamento n.
1257/2012, Peffetto unitario deve essere iscritto nel re-
gistro per la tutela brevettuale unitaria, registro facente
parte, ai sensi dell’articolo 2, lettera e), del medesimo
regolamento, del registro europeo dei brevetti tenuto
dall’'UEB. Orbene, le iscrizioni al registro europeo dei
brevetti sono effettuate nelle tre lingue ufficiali del-
I'UEB, conformemente all’articolo 14, paragrafo 8, della
CBE.

84 In terzo luogo, per quanto riguarda ['asserita assenza
di un massimale o di modalita di fissazione di quest’ulti-
mo, & sufficiente constatare che - come in sostanza os-
servato dall’avvocato generale ai paragrafi 110 e 111
delle sue conclusioni - a tenore dell’articolo 9, paragrafo
2, del regolamento n. 1257/2012, gli Stati membri par-
tecipanti, nella loro qualita di Stati contraenti della
CBE, garantiscono la governance e la sorveglianza delle
attivita relative ai compiti di cui all’articolo 9, paragrafo
1, di detto regolamento e, a tal fine, istituiscono un co-
mitato ristretto del Consiglio d’amministrazione del-
I'Organizzazione europea dei brevetti ai sensi dell’artico-
lo 145 della CBE, cosicché una decisione relativa al
massimale o alle modalita di fissazione del sistema di
compensazione competera agli Stati membri partecipan-
ti nell’ambito di un siffatto comitato ristretto. Non pud
dunque rilevarsi a tal riguardo nessuna violazione del
principio di certezza del diritto.

85 In quarto luogo, il fatto che a produrre effetti giuridi-
ci sia unicamente il brevetto nella lingua in cui & stato
concesso, e non la traduzione, la quale, in applicazione
dell’articolo 4 del regolamento impugnato, deve essere
fornita in caso di controversia, non determina alcuna
incertezza del diritto, dato che gli operatori interessati
sono in grado di conoscere con certezza la lingua facen-
te fede ai fini di valutare la portata della tutela conferi-
ta dal BEEU.

86 In quinto luogo, non viola il principio di certezza del
diritto neppure I'assenza di indicazioni delle conseguen-
ze concrete per l'ipotesi in cui un presunto contraffatto-
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re abbia agito in buona fede. Come risulta dal conside-
rando 9 del regolamento impugnato, cid consente inve-
ce al giudice competente di valutare le circostanze del
singolo caso e, in particolare, di considerare se il pre-
sunto contraffattore sia una piccola o media impresa
che opera solamente a livello locale, di tenere conto
della lingua del procedimento dinanzi all'UEB e, duran-
te il periodo transitorio, della traduzione trasmessa uni-
tamente alla richiesta di effetto unitario.

87 In sesto luogo, per quanto riguarda le argomentazioni
del Regno di Spagna sull’assenza di garanzia del buon
funzionamento del sistema di traduzione automatico,
che non sarebbe stato operativo al momento dell’ado-
zione del regolamento impugnato, si deve constatare
che cid che viene messa in discussione &, in realta, la
scelta del legislatore dell'Unione di prevedere un perio-
do transitorio di dodici anni per la messa in opera della
parte del regime linguistico relativa alla traduzione
automatica delle domande di brevetti e dei fascicoli in
tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Orbene, anche se &
vero che manca una garanzia del buon funzionamento
di detto sistema, che sara operativo alla fine di un pe-
riodo transitorio, detta circostanza non ¢& sufficiente a
giustificare 'annullamento del regolamento impugnato
per violazione del principio della certezza del diritto, in
quanto non & possibile fornire una garanzia di questo ti-
po. Pertanto, I'argomento del Regno di Spagna deve es-
sere respinto in quanto inconferente.

88 In tali circostanze, non & constatabile alcuna viola-
zione del principio di certezza del diritto.

89 Si deve dunque respingere il quarto motivo.

Sul quinto motivo, vertente sulla violazione del
principio di autonomia del diritto dell’Unione

Argomenti delle parti

90 Il Regno di Spagna sostiene che Iarticolo 7 del rego-
lamento impugnato lede il principio di autonomia del
diritto dell’'Unione, dal momento che detto articolo di-
stingue tra, da una parte, I’entrata in vigore del regola-
mento in parola e, dall’altra, 'applicazione di quest’ulti-
mo, fissando tale data al 1° gennaio 2014, indicando
contestualmente che tale data sara posticipata in caso
di mancata entrata in vigore dell’accordo TUB ai sensi
del suo articolo 89, paragrafo 1. Nel caso di specie, alle
parti contraenti dell’accordo TUB sarebbe stato attri-
buito il potere di stabilire la data di applicabilita di una
norma dell’Unione e, di conseguenza, I’esercizio di una
sua competenza. Il Regno di Spagna aggiunge che gli
esempi del Consiglio vertenti sulla prassi legislativa so-
no privi di pertinenza.

91 Ad avviso del Consiglio, da una lettura congiunta
dei considerando 9, 24 e 25 del regolamento n.
1257/2012 emerge che la scelta politica compiuta dal
legislatore dell’'Unione per garantire il buon funziona-
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mento del BEEU, la coerenza della giurisprudenza e,
quindi, la certezza del diritto, nonché un’adeguata effi-
cienza in termini di costi per i titolari dei brevetti, &
stata quella di legare il BEEU al funzionamento di un
organo giurisdizionale distinto, che dovrebbe essere isti-
tuito prima che sia concesso il primo BEEU. Non esiste-
rebbe a questo riguardo alcun ostacolo giuridico alla
previsione di un collegamento tra il BEEU e il tribunale
unificato dei brevetti, che sarebbe sufficientemente mo-
tivato ai considerando 24 e 25 del regolamento n.
1257/2012. Esisterebbero peraltro, nella prassi normati-
va, molti esempi di collegamento tra 'applicabilita di
un atto dell’'Unione e un avvenimento estraneo a tale
atto.

92 Le parti intervenienti aderiscono alle osservazioni
del Consiglio.

Giudizio della Corte

93 Occorre rilevare che l'articolo 7, paragrafo 2, del re-
golamento impugnato dispone che quest’ultimo “si ap-
plica a decorrere dal 1° gennaio 2014 o dalla data di en-
trata in vigore dell’accordo [TUB], se successiva”.

94 Secondo la giurisprudenza della Corte, la diretta ap-
plicabilita di un regolamento, prevista all’articolo 288,
secondo comma, TFUE, implica che la sua entrata in
vigore e la sua applicazione in favore o a carico dei sog-
getti giuridici si realizzino senza alcun provvedimento di
recepimento nel diritto nazionale, salvo che il regola-
mento di cui trattasi lasci agli Stati membri il compito
di adottare essi stessi i provvedimenti legislativi, regola-
mentari, amministrativi e finanziari necessari affinché
le disposizioni del regolamento stesso possano essere ap-
plicate (v. sentenze Bussone, 31/78, EU:C:1978:217,
punto 32, nonché ANAFE, C-606/10, EU:C:2012:348,
punto 72 e la giurisprudenza ivi citata).

95 Cosi avviene nella fattispecie, dato che il legislatore
dell’Unione stesso ha lasciato agli Stati membri, ai fini
dell’attuazione delle disposizioni del regolamento impu-
gnato, da un lato, il compito di adottare varie misure
nel quadro giuridico stabilito dalla CBE e, dall’altro, il
compito di procedere all’istituzione del tribunale unifi-
cato dei brevetti, il quale, come ricordato ai consideran-
do 24 e 25 del regolamento n. 1257/2012, & essenziale
allo scopo di garantire il corretto funzionamento di tali
brevetti, la coerenza della giurisprudenza e, quindi, la
certezza del diritto nonché 'efficienza dei costi per i ti-
tolari di brevetti.

96 Risulta da quanto precede che si deve respingere il
quinto motivo.

97 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si
deve respingere il ricorso nella sua interezza e altresi la
domanda di annullamento parziale del regolamento im-
pugnato formulata in subordine dal Regno di Spagna.
(omissis).
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IL COMMENTO
ar luri Maria Prado

Le sentenze della Corte di giustizia qui pubblicate respingono i ricorsi del Regno di Spagna con-
tro gli strumenti attuativi della cooperazione rafforzata, con richiesta di annullamento dei regg.
n. 1257/2012 e n. 1260/2012, rispettivamente per l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e
per il relativo regime linguistico. L'Autore esamina i punti salienti e piu discutibili delle due deci-

sioni.

Premessa

Con le due sentenze della Corte di Giustizia qui
pubblicate si chiude, in modo poco glorioso, ’av-
ventura della contestazione in sede diciamo cosi
giudiziaria degli strumenti di attuazione della coo-
perazione rafforzata in materia di tutela brevettuale
unitaria. Modo poco glorioso - occorre precisarlo -
che non riguarda chi, con solitaria pertinacia, ha
deciso di cominciare e continuare quell’avventura
(la Spagna), ma gli argomenti che le controparti e
la Corte di Giustizia (sempre che in questo caso si
trattasse di due realtd veramente funzionanti su li-
velli distinti) si sono ridotti ad adoperare a contra-
sto e liquidazione dei ricorsi spagnoli.

Queste sentenze rappresentano solo una tessera
del mosaico molto pitt ampio in cui si & disegnato
il dibattito, soprattutto politico e molto spesso ma-
culato di pregiudizi e inconsistenze scientifiche, re-
lativo all’istituzione di una tutela brevettuale uni-
taria e, soprattutto, al sistema giurisdizionale depu-
tato a gestirla nella vivezza delle relazioni econo-
miche e di controversia.

Ma una lettura di appena mediocre attenzione
rivela immediatamente e con forza che queste sen-
tenze in realtd non partecipano soltanto a quel di-
battito piu vasto e perlopit politico: piuttosto, lo
esprimono e appunto, malamente, lo chiudono o
pretendono di chiuderlo.

Con spensieratezza ineffabile, a giustificazione
del rigetto la Corte di Giustizia ritiene infatti di
adottare, come vedremo, motivazioni a dir poco di-
scutibili, e forse solo per un ultimo trasalimento di
verecondia queste decisioni non condividono espli-
citamente certi argomenti abbastanza fiacchi,
quando non impresentabili senz’altro, recuperati
dal magazzino della propaganda unitarista: come,
per esempio, I'argomento secondo cui la discrimi-
nazione linguistica impiantata dal legislatore del-
I'Unione non si profilerebbe con nessun rischio di
squilibrio concorrenziale perché “i brewvetti sarebbero
di norma gestiti da consulenti specializzati in materia di
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proprieta intellettuale che conoscono altre lingue del-
'Unione” (questa gemma deliziosa ha creduto senza
imbarazzo di confezionarla il Consiglio dell’'Unione
Europea).

Quaggit da noi, nel Paese che si appresta ad as-
soggettarsi al regime della tutela brevettuale unita-
ria e di giurisdizione unificata, il dibattito - e ma-
lauguratamente anche quello ammantato di lustro
scientifico - non ha rinunciato in pill occasioni a
ridursi a livelli francamente inascoltabili.

Resterd malinconicamente indimenticata la de-
plorazione pressoché isterica che un laudatore del
nuovo sistema non riusci a trattenere nel corso di
un partecipatissimo convegno milanese, quando
incontro al finire del suo discorso si registrarono,
pitt che applausi, mugugni e rumoreggiamenti insu-
scettibili di traduzione (il panel era internaziona-
le): “Voi volete abolire la proprieta industriale!”, fu la
denuncia. Voi: e ciog i non pochi, non solo tra il
pubblico ma anche tra gli altri relatori, che proprio
non se la sentivano di fare da claque alla teoria im-
probabile, e anzi documentatamente contraria alla
ferma realta delle cose, secondo cui I'impianto del
brevetto con effetto unitario cosi come realizzato,
con subordinazione di efficacia “a catenaccio” ri-
spetto a quel certo sistema di giurisdizione unifica-
ta, costituirebbe un altrimenti inarrivabile possibi-
lita di sviluppo.

Perché di questo dopotutto si & trattato e si trat-
ta: di una quantitd impressionante di inadeguatez-
ze, di storture, di occasioni d’abuso, insomma di
problemi che meritavano quanto meno di essere
tenuti in conto e che invece erano semplicemente
negati nonostante I'evidenza per cui essi si segnala-
vano oppure - € non si sa cosa sia peggio - spacciati
come l'inevitabile e giusto prezzo da pagarsi in vi-
sta di quel risultato mirabile, glorificato nel pom-
poso Considerando del regolamento n. 1257/2012
secondo cui “La tutela brevettuale unitaria favorira il
progresso scientifico e tecnologico e il funzionamento
del mercato interno rendendo ’accesso al sistema bre-
vettuale pint facile, meno costoso e giuridicamente sicu-
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r0”. Perché sennd - pare - c’era soltanto questo: la
rinuncia capitale e definitiva a quella possibilita di
progresso: appunto sino all’abolizione della proprie-
ta industriale! Una bubbola perfino insultante, vi-
sto che le ragioni di critica rivolte al sistema di tu-
tela unitaria a giurisdizione unificata avevano fon-
damenta un po’ meno sgangherate, e davvero non
propugnavano l'erezione di bastioni difensivi con-
tro Peffetto unitario in sé considerato né contro
I'impianto di “un” sistema a giurisdizione unificata:
ma contro questo, cosi inaccettabilmente squilibra-
to.

| presupposti del cosiddetto
Patent Package

E impossibile discutere delle sentenze rese dalla
Corte di Giustizia sui ricorsi del Regno di Spagna
senza ricordare su quali inconfessate premesse di
indirizzo politico e di sbrigliata gestione ordina-
mentale si siano potuti produrre gli strumenti at-
tuativi della cooperazione rafforzata contro i quali
¢ insorto il Paese ricorrente.

Si tratta di una coppia di forzature ciclopiche, e
la prima ha investito uno dei nuclei vivi e sensibili
del diritto dell’Unione, cio¢ a dire il presidio di
giustificazione dell’operativita della cooperazione
rafforzata medesima. Si ¢ infatti preteso di negare -
facendo appello a un formalismo neppure troppo
solido - che la regolamentazione “uniforme” della
materia brevettuale, pur risolvendosi operativa-
mente nell’ambito dell'instaurazione o del funzio-
namento del mercato interno (art. 118 TFUE), si
sottrarrebbe verosimilmente alla possibilita di coo-
perazione rafforzata. E questo si & preteso di negare
non ostante 'indiscutibile impatto in campo di
concorrenza che una cosi notevole e pervasiva tu-
tela monopolistica ¢ perlomeno idonea a determi-
nare: e accantonando il principio non meno im-
portante secondo cui in ogni caso le cooperazioni
rafforzate non possono provocare distorsioni di
concorrenza (art. 326 TFUE).

Come correttamente & stato osservato in dottri-
na “Sebbene lo stretto collegamento con la disciplina
della concorrenza non significhi di per sé che una coo-
perazione rafforzata in materia di protezione unitaria
del brevetto provochi distorsioni della concorrenza fra
gli Stati membri vietate ai sensi dell’art. 326 TFUE, ¢
pero doveroso porsi con speciale attenzione il problema
dell’ eventuale incidenza negativa di una cooperazione

rafforzata sulle condizioni di concorrenza” (1). Ma l'e-
sigenza di speciale attenzione si rivolge a un profilo
anche pill prominente, e cio¢ al fatto dell’adozione
forzata - si scusi il bisticcio - della cooperazione raf-
forzata in un caso in cui il dissidio tra gli Stati
membri non riguardava 'opportunita o no di prov-
vedere una tutela brevettuale unitaria, ma come at-
tuarla: ed ¢ questo un caso in cui dovrebbe ritener-
si precluso o quanto meno problematico il ricorso
alla cooperazione rafforzata, poiché farvi ricorso
non significherebbe piti procedere verso I'integra-
zione in vista di obiettivi suscettibili di condivisio-
ne ma, al contrario, imporre una regolamentazione
in un contesto di consenso disintegrato.

Che ¢ poi il rapporto che ha contrassegnato il
dibattito, anche italiano, sul cosiddetto patent pac-
kage: dove ai riluttanti, ai contrari, ai perplessi, si &
opposta e imposta la necessita di adesione facendo
credere al pubblico che non si trattasse di resisten-
ze circa il modo in cui si pretendeva di raggiungere
il risultato di una protezione unitaria a giurisdizio-
ne unificata, ma di pregiudizi rivolti anche alla sola
ipotesi che in campo comunitario si potesse preve-
dere una qualsiasi normativa in argomento. Che
era una contraffazione di realta bella e buona.

La seconda, maestosa forzatura di sistema si &
avuta con l'inoculazione diretta di una sostanza
estranea nello strumento attuativo della coopera-
zione rafforzata: il tribunale unificato dei brevetti.
Come vedremo immediatamente, & questo un pun-
to - direi il punto fondamentale - su cui si articola-
va il ricorso spagnolo per I'annullamento del rego-
lamento n. 1257/2012. E con buona ragione. Per-
ché tramite la cooperazione rafforzata, gia adottata
con improbabile legittimita per i motivi sopra ac-
cennati, il legislatore dell’Unione fa le viste di
autolimitare il proprio governo subordinando I'ap-
plicabilita del regolamento all’entrata in vigore
dell’accordo “su un tribunale unificato dei brevet-
ti”, salvo promuoversi al ruolo di una specie di
agenzia di intimazione spiegando che siccome &
“essenziale istituire un tribunale unificato dei bre-
vetti incaricato di giudicare le cause concernenti i
brevetti europei con effetto unitario”, allora sareb-
be “di fondamentale importanza che gli Stati mem-
bri partecipanti ratifichino ’accordo su un tribuna-
le unificato dei brevetti”.

Ed ecco dunque come la cooperazione rafforzata
per l'istituzione della tutela brevettuale con effetto
unitario ¢ diventato il mezzo di questa duplice im-

(1) F. Pocar, La cooperazione rafforzata in materia di brevetti
e la Corte di giustizia dell’Unione europea, in Luci ed ombre del

Il Diritto industriale 3/2015

nuovo sistema UE di tutela brevettuale, Quaderni di AIDA, n.
24, Torino, 2014, 3.
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posizione perversa: con l'istituzione di una giurisdi-
zione unificata che mai e poi mai potrebbe discen-
dere direttamente dai lombi dell’'Unione e che tut-
tavia, con un simile artificio, vi si impianta con la
giustificazione che gli Stati membri ’hanno voluta,
salvo il dettaglio che ¢ il regolamento a dir loro:
“Dovete volerla”. L'Unione, dice il legislatore, non
funziona senza “un” tribunale unificato dei brevet-
ti. Gli Stati membri, dunque, devono ratificare
'accordo su “quel” tribunale unificato. E il cerchio
& chiuso.

Il ricorso spagnolo sul regolamento
n. 1257/2012

[1 Regno di Spagna aveva articolato le proprie
censure con riferimento a una pluralita di profili di
assunta violazione. Ma il punto di maggiore inte-
resse risiedeva nel denunciato collegamento opera-
tivo della tutela brevettuale a effetto unitario con
la ratifica dell’accordo sul tribunale unificato dei
brevetti, cid che, secondo la prospettazione spa-
gnola, avrebbe comportato una lesione dell’effetti-
vita della competenza esercitata dall'Unione me-
diante il regolamento impugnato, nonché una in-
debita interferenza rispetto alle normative dell’U-
nione e convenzionali in materia di competenza
giurisdizionale e di riconoscimento ed esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale.

Su questo primo fronte di contestazioni, la Corte
di Giustizia argomenta che il ricorso spagnolo mi-
rerebbe “a dimostrare, da un lato, che le disposizioni
dell’accordo TUB non sono compatibili con il diritto
dell’Unione, e, dall’altro, che gli Stati membri parteci-
panti non possono ratificare I’accordo TUB senza wve-
nir meno ai loro obblighi derivanti dal diritto dell’ Unio-
ne”, e osserva a tal proposito che “nell’ambito di un
ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la Corte non
¢ competente a pronunciarsi sulla legittimita di un ac-
cordo internazionale stipulato da Stati membri”. 1l che
& vero, salva losservazione che le valutazioni alle
quali era in questo caso chiamata la Corte di Giu-
stizia non riguardavano propriamente la legittimita
dell’accordo TUB, ma gli effetti della sua sussun-
zione. Non si denunciava cio¢ la legittimita del-
I’accordo, ma il modo in cui ’'Unione in buona so-
stanza vi si affidava, “concedendo/imponendo” agli
Stati membri di ratificarlo, e i possibili effetti di
questa operazione appunto in relazione ai principi
di autonomia e applicazione uniforme del diritto
dell'Unione.

Su questo aspetto appariva significativo I’argo-
mento usato dal Parlamento a contrasto del ricor-
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so, argomento che la Corte di Giustizia riporta al
punto 95 della decisione: e cioe¢ che la creazione
del tribunale unificato dei brevetti “non minerebbe
nessuna competenza dell’ Unione” perché la compe-
tenza a creare il tribunale il tribunale unificato dei
brevetti “continuerebbe a spettare agli Stati membri”.
Ma proprio questo era ’addebito: si prospettava
che il regolamento impugnato, nella misura in cui
subordinava il suo funzionare alla ratifica dell’ac-
cordo sul tribunale unificato dei brevetti, e cio¢ a
una decisione degli Stati membri, potesse non ga-
rantire e anzi ledere le premesse di applicazione
uniforme del diritto dell’'Unione. Un nodo che la
difesa del Parlamento ha preteso di far tagliare con
'obiezione secondo cui il problema in realta non si
porrebbe perché lo Stato membro il quale rifiutasse
di ratificare ’accordo si renderebbe responsabile
della violazione dell’art. 4, paragrafo 3, del TUE
(secondo cui, in virtd del principio di leale coope-
razione, 'Unione e gli Stati membri si rispettano e
si assistono reciprocamente nell’adempimento dei
compiti derivanti dai trattati). Che & forse la piu
strepitosa descrizione del circuito perverso per cui
il tribunale unificato dei brevetti ¢ a un capo indi-
cato come una realtd di competenza degli Stati, e
dunque incapace di ledere I'autonomia dell’'Unio-
ne, e all’altro capo come alcunché d’essenziale per
le garanzie di funzionamento della tutela brevet-
tuale unitaria: e senza il pericolo denunciato dalla
Spagna - si spiega - poiché il diritto dell'Unione
comanderebbe in ogni caso agli Stati membri di ra-
tificare quell’accordo.

La Corte di Giustizia non ha seguito questo per-
corso argomentativo, ma allo stesso risultato & per-
venuta tramite un ragionamento anche pit forzato.
A proposito dell’art. 18, paragrafo 2, comma 1, del
regolamento 1257/2012, che appunto subordina
'applicazione del regolamento stesso all’entrata in
vigore dell’accordo sul tribunale unificato dei bre-
vetti, la Corte di Giustizia argomenta che, per pro-
pria giurisprudenza, la diretta applicabilita di un re-
golamento “implica che la sua entrata in vigore e la
sua applicazione in favore o a carico dei soggetti giuri-
dici si realizzino senza alcun provvedimento di recepi-
mento nel diritto nazionale, salvo che il regolamento di
cui trattasi lasci agli Stati membni il compito di adottare
essi stessi i provvedimenti legislativi, regolamentari,
amministrativi e finanziari necessari affinché le disposi-
zioni del regolamento stesso possano essere applicate”
(punto 105 della decisione). Con l'osservazione
successiva secondo cui “Cosi avviene nella fattispe-
cie”, e cioe nel caso del regolamento n. 1257/2012,
poiché il legislatore dell’'Unione ha lasciato agli
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Stati membri “il compito di procedere all’istituzione
del tribunale unificato dei brevetti”, il quale “é essen-
zale allo scopo di garantire il corretto funzionamento
di tali brevetti”. E che sia essenziale lo dice lo stesso
regolamento impugnato.

Questo dunque lo schema: la cooperazione raf-
forzata in materia di tutela brevettuale unitaria, as-
sunta lesiva perché subordinata alla ratifica dell’ac-
cordo sul tribunale unificato dei brevetti, in realta
lesiva non sarebbe perché quel tribunale garantisce
il funzionamento della tutela unitaria. Come dire
che si pud costruire una casa su fondamenta di fan-
go perché nel progetto si spiega che la casa ha bi-
sogno di fondamenta. Che & poi I’argomento sug-
gerito dal Parlamento, e implicitamente fatto pro-
prio dalla Corte di Giustizia, secondo cui il rischio
di mancata applicazione uniforme del regolamento
(in ragione della possibilita che gli Stati membri
non ratifichino I'accordo sul tribunale unificato dei
brevetti), sarebbe in ogni caso giustificato “conside-
rata la necessita di garantire una tutela giurisdizionale
effettiva e di rispettare il principio di certexza del dirit-
to”.

E qui interviene il vero e proprio capolavoro
motivazionale della Corte di Giustizia sopra le cen-
sure svolte in argomento dal Regno di Spagna. Va-
le la pena di riportare il passo integro: “Per quanto
riguarda I’argomento del Regno di Spagna dedotto nel-
I'ambito del settimo motivo, secondo cui 'articolo 18,
paragrafo 2, secondo comma, del regolamento impu-
gnato attribuirebbe agli Stati membri la capacita di de-
cidere unilateralmente se quest’ ultimo debba essere ap-
plicato nei loro confronti, esso ¢ fondato su una pre-
messa erronea, dato che tale disposizione si limita a de-
rogare all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 4,
paragrafo 1, del regolamento impugnato, con l'esclu-
sione delle altre disposizioni del suddetto regolamento.
Siffatta deroga parziale e temporanea &, peraltro, giu-
stificata dai motivi ricordati al punto 106 della presente
sentenza’.

Ora, i paragrafi 1 e 2 dell’art. 3 del regolamento
n. 1257/2012 riguardano esattamente 'effetto uni-
tario (“Un brevetto europeo concesso con la stessa se-
rie di rivendicazioni con riguardo a tutti gli Stati mem-
bri partecipanti beneficia di un effetto unitario in detti
Stati membri, a condizione che il suo effetto unitario
sia stato registrato nel registro per la tutela brevettuale
unitaria”; “Un brevetto europeo con effetto unitario
possiede un carattere unitario. Esso fornisce una prote-
zione uniforme e ha pari efficacia in tutti gli Stati mem-
bri partecipanti”).

Ma queste norme non rappresentano delle dispo-
sizioni di dettaglio all’interno di una architettura
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acquisita e stabile: queste norme “sono” I'architet-
tura. Queste norme “sono” il brevetto europeo con
effetto unitario. Argomentare che la norma consi-
derata del regolamento n. 1257/2012, cio¢ a dire
'art. 18, paragrafo 2, comma 2, il quale subordina
'applicazione del regolamento medesimo all’entra-
ta in vigore dell’accordo sul tribunale unificato dei
brevetti, costituisce una “deroga parziale e tempora-
nea”, significa puramente e semplicemente sostene-
re che senza nessun problema il brevetto europeo
con effetto unitario dovrebbe poter non esistere
finché il numero sufficiente di Stati membri decide
che esso non debba continuare a non esistere. E
questo - come capisce chiunque - non vuol dire
mettere in campo una deroga, ma un giochino. E
giustificarne I'introduzione perché sarebbe “parzia-
le” (ma come parziale?: se si tratta dell’effetto uni-
tario, cioe dello scopo unico della cooperazione
rafforzata?) e “temporanea” (che ¢ un modo per di-
re che i problemi segnalati in punto dal ricorso
spagnolo potremmo non considerarli perché dopo-
tutto durerebbero poco).

E aggiunge la Corte di Giustizia: nonché parziale
e temporanea, quella “deroga” sarebbe poi in ogni
caso giustificata “dai motivi ricordati al punto 106
della presente sentenza”. E abbiamo visto sopra quali
siano quei motivi di giustificazione: che il tribunale
unificato dei brevetti sarebbe essenziale allo scopo
“di garantire il corretto funzionamento di tali brevetti”.
Il Regno di Spagna sosteneva, tra ’altro, che pro-
prio la facolta degli Stati membri di ratificare o no
'accordo induceva un motivo di censura rispetto
alla disposizione regolamentare che quella ratifica
supponeva, atteso il pericolo di non uniformita di
applicazione del diritto comunitario in caso di
mancata ratifica. Ma spiegare che quel pericolo &
attenuato se non escluso perché 'accordo TUB &
essenziale per il funzionamento della tutela con ef-
fetto unitario in realtd non spiega nulla, e in ogni
caso non convince. Nemmeno, e anzi tanto meno,
se si pretende di puntellare quella spiegazione con
I’assunto secondo cui lo Stato membro che mo-
strasse insubordinazione si renderebbe responsabile
della violazione dell’art. 4, paragrafo 3, TUE.

E una concezione purtroppo nota alla contabilita
di ogni legislatore inadeguato: I'idea sbagliatissima
che una norma funzioni e sia osservata dai conso-
ciati meno per la ragionata propensione ad unifor-
marvisi che per il timore di sottrarvisi. E non ne &
mai venuto nulla di buono.
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Il ricorso spagnolo sul regolamento
n. 1260/2012

Sono stati in dottrina denunciati i motivi per
cui il cosiddetto patent package si segnala per una
struttura notevolmente squilibrata in favore del ti-
tolare del brevetto in pregiudizio dell’assunto con-
traffattore (2).

L’intensita di questo squilibrio, e dell’atteggia-
mento noncurante e leggiadro con cui si & deciso
di discuterne, emerge in modo grave dalla lettura
della sentenza della Corte di Giustizia sul ricorso
spagnolo avverso il regolamento sul regime lingui-
stico.

La Corte premette (punto 34 della decisione)
che l'obiettivo del regolamento impugnato dal Re-
gno di Spagna consiste nella “creazione di un regime
di traduzione uniforme e semplice per il BEEU istituito
dal regolamento n. 1257/2012”, e che “il regolamento
impugnato mira ad agevolare I'accesso alla tutela bre-
vettuale segnatamente per le piccole e medie imprese”,
con la conclusione che “La legittimita di un tale
obiettivo & innegabile”.

Si noti che in discussione non erano tanto i di-
ritti e gli interessi dei soggetti richiedenti tutela,
cioe coloro i quali intendono ottenere la protezio-
ne brevettuale con effetto unitario, quanto i diritti
e gli interessi dei possibili destinatari dell’obbligo
di astensione derivante da quella protezione. E il
discorso vale anche, diremmo soprattutto, proprio
per la piccola e media impresa, alla quale solo in
virth di una pura negazione di realta si & attribuita
la veste di soggetto interessato primariamente alla
brevettazione, per cosi dire costi quel che costi,
mentre semmai rappresenta la materia passiva di
questa normativa potentemente squilibrata. E non
c’¢ nessun dubbio che per il brevettante, di qual-
siasi lingua e sistema, 'ambizione di tutela possa
ben far trascurare gli eventuali svantaggi derivanti
dal regime linguistico discriminatorio; cosi come &
certo che il vero problema sotto il profilo concor-
renziale non riguarda con grave impatto il rapporto
tra brevettanti appartenenti ai sistemi per cosi dire
egemoni, da un lato, e quelli dei sistemi estranei o
subordinati che dir si voglia, dall’altro lato, ma il
rapporto tra tutti quelli e gli attori di mercato che
fronteggiano la tutela con effetto unitario.

E in ordine a questo rapporto, nell’esame del pri-
mo motivo di ricorso del Regno di Spagna la Corte
argomenta che ’equilibrio di tutela tra gli operato-

ri economici “che non dispongano dei mezzi per com-
prendere, con un certo grado di competenza, una delle
lingue ufficiali dell’ UEB”, da un lato, e i soggetti
con ambizioni di esclusiva brevettuale, dall’altro
lato, sarebbe garantito da una pluralita di corretti-
vi, quale il regime di compensazione o il periodo
transitorio in vista del “sistema di traduzione auto-
matica di alta qualitd” o, ancora, da “varie disposizioni
applicabili in caso di controversia, che mirano, da un
lato, a permettere a tali operatori, qualora siano so-
spettati di contraffazione, di ottenere, alle condizioni
previste da detto articolo, una traduzione integrale del
BEEU e, dall'altro, in caso di controversia riguardante
una domanda di risarcimento di danni, a far si che
l'organo giurisdizionale adito esamini e prenda in consi-
derazione la buona fede di un presunto contraffattore”.

E se serviva una rappresentazione plastica della
posizione del contraffattore periferico davanti a un
tribunale remoto che lo giudica in lingua incom-
presa su richiesta di un titolare di brevetto con ef-
fetto unitario, eccola: puo allegare il suo analfabe-
tismo, e chiedere che il giudice si mostri buono.
Ma non basta. Il presunto presidio di tutela, costi-
tuito dalla norma (art. 4 reg. 1260/2012) che con-
sente la fornitura della traduzione del brevetto eu-
ropeo con effetto unitario, ¢ infatti rivolto al caso
di “controversia”. Ma in tal modo non si tiene nel
conto dovuto la necessita sovraordinata che i titoli
di esclusiva, con I'obbligo di astensione che essi
comportano, siano conoscibili e comprensibili pri-
ma della controversia: cosi da consentire che il
corso imprenditoriale e le iniziative degli attori di
mercato siano programmabili alla luce di impedi-
menti con portata chiara e definita.

Una medesima motivazione & adoperata dalla
Corte di Giustizia a rigetto di un ulteriore motivo
di ricorso del Regno di Spagna, in particolare lad-
dove, a sostegno dell’assunto secondo cui il princi-
pio della certezza del diritto non sarebbe leso nell’i-
potesi in cui il presunto contraffattore fronteggi un
testo brevettuale per lui incomprensibile, la Corte
richiama il nono Considerando del regolamento
impugnato (“In caso di controversia concernente una
domanda di risarcimento, il tribunale adito dovrebbe
prendere in considerazione il fatto che, prima di poter
disporre di una traduzione nella sua lingua, il presunto
contraffattore pud aver agito in buona fede, senza sa-
pere 0 senza aver avuto motivi ragionevoli per sapere
che stava violando il brevetto. Il tribunale competente

(2) Tra gli altri, M. Ricolfi, La ‘biforcazione tra azioni di validi-
ta ed azioni di contraffazione. ragioni teoriche e problemi appli-
cativi, in questa Rivista, 2014, 1, 10 ss.

242

[| Diritto industriale 3/2015



Giurisprudenza
Brevetti

dovrebbe valutare le circostanze del singolo caso e, in-
ter alia, considerare se il presunto contraffattore sia
una PMI che opera solamente a livello locale, la lingua
del procedimento dinanzi all UEB e, durante il periodo
transitorio, la traduzione trasmessa unitamente alla ri-
chiesta di effetto unitario”). Ma francamente il ri-
chiamo non pare appagante, considerato I’argo-
mento su cui si basa. Abbiamo infatti visto, e lo
capisce immediatamente chiunque, che un giudice
con il potere di tenere in conto la buona fede del
contraffattore non costituisce esattamente un pre-
sidio affidabile, e non esclude la lesione concorren-
ziale derivante dal regime discriminatorio ma a tut-
to concedere fornisce la speranza di riceverne un
pregiudizio attenuato. A tacere del fatto che ci si
riferisce alla sola fattispecie di richiesta risarcitoria,

che dopotutto non & I'unica né forse la pitt impor-
tante tra le facolta esercitabili dal titolare della pri-
vativa.

I1 ricorso spagnolo riproponeva poi il problema
gia sollevato con la contestazione dell’altro regola-
mento, e ciog il fatto che il principio di autonomia
del diritto dell’'Unione appariva leso nella misura
in cui agli Stati membri sarebbe stato sostanzial-
mente attribuito il potere di stabilire la data di ap-
plicabilita di una norma dell’'Unione medesima:
vale a dire per il tramite della ratifica, o no, del-
'accordo sul tribunale unificato dei brevetti. E il
giudizio della Corte non poteva essere diverso ri-
spetto a quello adottato a proposito del regolamen-
to n. 1257/2012, di cui ci siamo occupati sopra.

ALTALEX

LIBRI

dello sport

COLLANA: Quaderni del diritto

Profili economici e finanziari

a cura di Gabriele Nicolella

Profili economici
e finanziari dello sport

a cura di Gabriele Nicolella

Lo sport e il calcio richiedono sempre
di piu professionalita e tecnicita, é ne-
cessario pertanto un salto di qualita del
management, la formazione di una nuova
classe dirigente, alla quale poter affidare
le chiavi del business sportivo.

Solo in questo modo lo sport italiano, e
soprattutto il calcio, potra reggere l'urto
della concorrenza, soprattutto internazio-
nale, con la quale ormai bisogna saper
adeguatamente confrontarsi.

Il volume analizza profili strategici e so-
ciali dello sport, approfondisce gli aspetti

giuridici, al fine di fornire la corretta chia-
ve di lettura dello sport business, pro-
muovendo una vera e propria cultura ma-
nageriale specifica per il sistema sport.
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