ITALIAN TORPEDO:

perché un cavallo bianco non € un cavallo
(pubblicato in Dir. Ind., 2004)

1.

Le azioni cross-border per [Il'accertamento della non-
contraffazione di frazioni non italiane di un bréeesuropeo sono
chiamate «Torpedd» Varie decisioni italiane si sono
recentemente pronunciate sulla ammissibilita ditedezionf.
Quando la giurisdizione é basata sull’'art. 5.3al€lbnvenzione
di Bruxelles (alla quale corrisponde per alcuni gpd&@rt. 5.3
della Convenzione di Lugano; in qualche modo dgffiee I'art.
5.3 del Regolamento CE n. 44/209Menne deciso che il giudice
italiano non ha giurisdizione per le frazioni no@aliane del
brevetto europeo (una soluzione contraria € stat don
riferimento alla giurisdizione basata sull'art. 6.di dette
Convenzioni e di detto Regolamerito)

Ritengo che la decisione fondata sull'art. 5.3 posssere
accettata secondo il principio per cui un cavallmbo non € un
cavallo. Cid a mio parere non & corretto, ma & compreesibi
(poiché si tratta di un paradosso che, come quklichille e la
tartaruga, presenta un certo fascino). La giurisd& esiste senza
dubbio sulla base degli artt. 2 e 6.1, ma va af@ananche alla
luce dell’'art. 5.3 della Convenzione di BruxelleslieLugano e,

! Franzosi, Worldwide Patent Litigation and the Italian Torpedfl997] E.l.P.R. 382;Franzosi
Mittl.D.Patentamwalte 1998, 300. Sulle Torpedoesvefla ancheMeier-Beck, GRUR 1999, 379;
Tilmann-Von Falck, GRUR 2000, 579;Ulmann, GRUR 2001, 1027;Jranzosi 2002 |IC 154;
Grabinski, Propr. Intellectuelles 2004, 607.

% La decisioni piti importante sono Cass. 19 dicen#0@3, n. 19550 qui annotata, che conferma la
sentenza della Corte di Appello di Bologna 26 lo@000; App. Milano 2 marzo 2004, pure qui anngtata
che conferma la sentenza del Tribunale di Milar8ezione di Legnano — del 28 marzo 2002.

® Indicherd nel testo queste tre convenzioni (Comiere di Bruxelles del 27 Settembre 1968,
Convenzione di Lugano del 16 Settembre 1988; Reymtéo CE n. 44/2001) come le “Convenzioni”.

* Trib. Torino 19 maggio 2000. Una sentenza dade#8 Gennaio 2003 ha respinto una domaciess
border fondata sull'art. 6.1 della Convenzione di Brugsll Si vedd.indgreen-Knudsen, Danish High
Court Rejects Pan-European Injunction in Patent&&004] E.I.P.R. 182, sulla base dell’ argomento
che le frazioni di un brevetto europeo sono bredéterenti.

® || filosofo cinese Kung-Sun-Lung dimostrd che wvallo bianco non & un cavallo. La dimostrazione &
pill 0 meno la seguente.

“Se qualcuno chiede un cavallo, un cavallo neroro aavallo roano soddisfano la richiesta. Ma se
qualcuno chiede un cavallo bianco, un cavallo nen@ano non soddisfano la richiesta. | cavallrine

i cavalli roani sono sicuramente cavalli, ma nordizfano la richiesta di un cavallo bianco. Dungue
cavallo bianco non € un cavallo”.



ancora piu chiaramente, alla luce dell’art. 5.3 Belgolamento
CE n. 44/2001

Le Corti italiane hanno affermato che I'art. 5.3l@€onvenzione
di Bruxelles attribuisce la giurisdizione al giuelidel luogo in cui
I'illecito & stato commessofgrum delict). L'azione diretta ad
accertare che un illecito non & stato commessoenan’azione
che fondi la giurisdizione ex art. 5.3 in quantttbre, con la sua
stessa prospettazione, nega 'esistenza di uiitdlec

Difendero qui leTorpedo Ma cio non per lo strumento per sé. Gli
argomenti in favore delleTorpedo (azioni cross-border di
accertamento negativo, ossia azioni per I'accenmamedella non
contraffazione) sono anche argomenti in favoresdeionicross-
border per I'accertamento della contraffazione. La guiggne
cross-border sia essa positiva 0 hegativa, non puo esseréanega

2.

Le Convenzioni, all'art. 5, prevedono fori specialiernativi, in
aggiunta alla regola generale del domicilio delvaruto (art. 2).
L'art. 5.1 stabilisce il foro in materia contratte@al’art. 5.2 in
materia di alimenti. L’'art. 5.3 in materia di dalib quasi delitti.
L’'art. 5.4 in materia di danno da reato. L’'art. Snbmateria di
contratti di agenzia ecc.

Mi pare pertanto che il sistema delle Convenziaai lsasato
sullastratta qualificazione dell'azione, che puGseare ex
contractuo ex delicto(a meno che non rientri nelle categorie di
cui agl artt. 5.2 o0 5.4 ecc). Un'azione deve essgualificata
come azioneex contractuse lacausa pretende basata su un
contratto; altrimenti eex delicto Per usare ancora una volta il
latino, tertium non datur. Si trae una conferma di detta
conclusione considerando l'azione diretta ad aaoerche un
contratto non e stato stipulato, o che un cont&itovalido. Detta
azione eex contractuge la giurisdizione é stabilita secondo l'art.
5.1 della ConvenziofieNon si tratta di un’azione non considerata

® L'art. 5.3 del Regolamento CE n. 44/2001 non adersi un illecito attuale, bensi un illecito potetei

" Questo & lo stesso argomento accolto in Belgive8a Corte di Appello di Bruxelles 20 Febbraio 200
A.R. 2000/KR/87 Roche c. Wellcome & Glaxo

8 In tal senso Cass. Sez. Un. 7 maggio 2003, n..@898infra il par. 6,c.



dalle Convenzioni, e dunque inidonea a radicargidasdizione
(salvo che per I'ipotesi di cui all'art. 2). Unartmoversia avente
ad oggetto I'accertamento del fatto che non swes$isbbligo di
consegnare cavalli bianchi € una controversia avadtoggetto i
cavalli. Un’azione volta ad accertare che gli almnenon sono
dovuti radica la giurisdizione secondo l'art. 5.2pnostante
I'attore neghi che gli alimenti sono dovuti. Le @ai negative
hanno il medesimo oggetto delle azioni positiveje giustifica
I'applicazione delle medesime norme sulla giurigte.

Contro la suddetta conclusione puo essere sollewrargomento
soltanto formalistico, e cioé che la Corte di Guiat delle
Comunita Europee nella decisioKalfelis’ ha affermato che la
materia dei delitti o quasi-delitti comprende ognione avente ad
oggetto la responsabilita del convenuto e che ntena alla
materia contrattuale di cui allart. 5.1. La Cott@ citato la
classica azione in cui l'attore afferma che il cemuto abbia
commesso un illecito. Dunque, si potrebbe sostecdkeeeil caso
opposto (di azione di accertamento negativo) n@taéo citato
dalla Corte. Si tratta perdo di un argomento ecvassente
formalistico. Infatti la Corte ha affermato, nel soa
Tatry/Macief®, che “l'oggetto dell'azione ai fini dell'art. 21
indica il fine che 'azione si pone. (Pertanto),lagrima (azione)
e volta ad accertare che l'attore non € respongabpiér i danni
vantati dai convenuti e la seconda (azione) in&iat
successivamente da detti convenuti € diretta aeréae che, al
contrario, I'attore della prima azione € respondabper lucro
cessante e chiede il risarcimento del danno...la sg¢&mzione
presenta il medesimo oggetto della prima, perchtenha della
responsabilita &€ centrale in entrambe le azionifdtto che le
doglianze dell'attore sono formulate in termini ad¢gi nella
prima azione mentre nella seconda sono formulatéemmini
positivi dal convenuto, che é divenuto attore, mende diverso

° Athanasios Kalfelis v. Bankhaus Schroeder, EC3@Tembre 1988, C-189/87.

2 The Owners of the Cargo Lately Laden on Board thip Fatry c. the Owners of the Ship Maciej Rataj,
Corte giust. 6 Dicembre 1994, C-406/92.

! Della Convenzione di Bruxelles e di Lugano.



I'oggetto dellacontroversid. Anche se la decisione riguarda I'art.
21 della Convenzione e non l'art. 5.3rddio appare chiard

Ma con la recente decisiommnmarks Rederiforeninip Corte €
stata anche piu chiara, Essa ha detto che I' espres“the place
where the harmful event occurred” che fonda la igilizione
secondo I' art. 5.3, deve essere intesa comevelsia al luogo in
cui si e verificato il danneia al luogo dell' evento da cui il
danno origind®>. Dunque & inevitabile concludere che la
decisione della Cassazione non € in linea con law@uwione di
Bruxelles.

Sotto un profilo differente, occorre sottolineateeda Corte di
Giustizia ha gia evidenziato, per la necesSitauna buona
amministrazione della giustiziag per una migliore gestione delle
controversie, che sia il giudice piu vicino ai fad dover
conoscere della controver§ia Ora, se occorre accertare se
I'importazione nelle Canarie di un prodotto readizz in Italia
tramite un procedimento chimico viola i diritti datolare del
brevetto, dove si trova il giudice piu vicino aitfa

Il punto, peraltro, € ormai superato, sia dallaislene della Corte
di giustizia nel cas®@anmarks sia dal nuovo testo dell’ art. 5.3,
risultante dal Regolamento 44/2001. Esso non farifgiimento
solo a “the place where the harmful event occutrati anche al
luogo ove esso “may occur’. Dunque la decisioneladel

12 Sulla applicabilita dell'art. 5.3 alle azioni néiya di vedaSchlosser Europaische Gerichtsstands- und
VollstreckungstibereinkommeMinchen 1996, Art. 5, 13ropholler, Europaisches Zivilprozessrecht
Heidelberg 1993, Art. 5, 38Geimer, Internationales ZivilprozessrechKéln 1997, 1113;Geimer-
Schitze Européische ZivilverfahrenrechtMinchen 1997, Art. 5, 174.

3 Danmark Redenforenin@orte giust. 5 febbraio 1994, C-18/02. Dal téstacese « |l est de
jurisprudence constante que, dans le cas ou lediese situe le fait susceptible d'engager une
responsabilité délictuelle ou quasi délictuelldeclieu ou ce fait a entrainé un dommage ne sost pa
identiques, I'expression «lieu ou le fait dommadealest produit», qui figure a l'article 5, poidt de la
convention de Bruxelles, doit étre entendue erens gu'elle vise a la fois le lieu ou le dommage es
survenu et le lieu de I'événement causal qui éstigine de ce dommage, de sorte que le défenpeutr
étre attrait, au choix du demandeur, devant leuniél de I'un ou de l'autre de ces deux li¢uoir,
notamment, arréts précités Mines de potasse d'a)gaamints 24 et 25; Shevill e.a., point 20, et H&dnk
point 44)», E piu oltre : « ..le lieu ou se situe le fait susceptible d'entrainee responsabilité
délictuelle ou quasi délictuelle de son auteur eatg@tre que la Suéde, en tant qu'il constituéele |
d'origine du fait dommageable (voir, en ce sengta8hevill e.a., précité, point 4.

Nel senso della Corte di Giustizia, Corte comnaecGhent, 2 gennaio 2003, TGR 2003, 38.

* Dumez France v. HelabaCorte giust. 11 gennaio 1990, C-220/88evill v. Press AlliangeCorte
giust. 7 marzo 1995, C-68/9Btarinari v. Lloyd’s Bank Corte giust. 19 settembre 1995, C-364/93



Cassazione non € comunque applicabile a fattispexisiderate
dal Regolamento 44.

3.

Si dice generalmente che il brevetto europeo, wfta zoncesso e
nazionalizzato, diventa un fascio di brevetti naaig disciplinati
dalle leggi nazionali. Si dice che detta conclusideriva dall’art.
64 della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBEgosdo il
quale il brevetto europeo conferisce negli statsigleati i
medesimi diritti che sarebbero stati conferiti da hbrevetto
nazionale.

Detta costruzione € completamente errata, e fragietelel tutto lo
scopo della CBE. E’ fuorviante considerare il sisdedella CBE
come un sistema legale estraneo ai singoli sisteszionali.
Infatti, sarebbe paradossale considerare [I'esantettiefto
dall’'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) come svolto saclo una
legge (la CBE) che non ¢ la legge degli Stati Men@arebbe poi
una misera consolazione affermare poi che detigelegsimile
alle varie leggi nazionali; anche dette leggi naalbsono simili,
dopo la ratifica della Convenzione di Strasburgaullds
unificazione di profili relativi alle legge dei bretti'®), dunque
non ci sarebbe stata necessita di aggiungere arioné sistema
simile.

La verita € che occorre distinguere tra differaspetti del regime
giuridico del brevetto europeo. Detto brevetto € ibndo,
disciplinato dalla Legge Europea (CBE) per alcispetti, e dalla
legge nazionale per altri. La distinzione operasdladCorte di
Giustizia, in un contesto differente, taistenzaed eserciziodel
diritto puo essere utilizzata in questa sede.

Per un brevetto europeo, I'esistenza del diritthsgiplinata dalla
CBE. Pertanto, € la CBE che indica cio che puoreds®vettato.
La Convenzione definisce i requisiti di novita, nowvieta,
carattere tecnico (o industriale) ecc. Essa inoktabilisce
I'ambito di protezione (i limiti e 'oggetto dellprotezione): art.
69 e relativo Protocollo.

15 Del 27 Novembre 1963.



L’esercizio del diritto (cio che la CBE definiscéblmstanza
propriamente “gli effetti”) & disciplinato dallagdge nazionale,
come conseguenza del riferimento effettuato daB& (Pertanto,
I'identificazione delle categorie di condotte chesiituiscono
contraffazione (produzione, vendita, offerta in cig 0 semplice
detenzione, presenza saoternet — nella lingua del paese o
destinata ad essere utilizzabile nel paese — pradeizli una parte
del prodotto nel paese per esportazione all’esteran prodotto
non finito, ecc.) é disciplinato dalla legge nazalen La
prescrizione, i danni, le licenze e la decadenz® ssnch’esse
materie della legge nazionale. Ovviamente la leggeionale
disciplina il procedimento giudiziale.

L’esistenza del diritto € europea, l'esercizio €ziomale. Se
occorre accertare la contraffazione, pertantojudige nazionale
) applica la legge nazionale per stabilire sedtura dell’attivita
contestata rientri in quelle previste dalla leggeapplica la CBE
per stabilire se detta attivita interferisce comivendicazioni del
brevetto, in via letterale o per equivalenti, & @pplica la legge
nazionale, qualora il brevetto sia violato, per bdit@ le
conseguenze della violazione.

4.

Da quanto sopra discende che la pronunzia su uwetboe
europeo, se attiene all'esistenza del diritto, hdinfluenza
particolare sugli altri giudici (cioé sui giudicuscessivamente
investiti della medesima questione sull'esistenz diritto)
poiché & basata sulla medesima léggéediamo dunque quale
tipo di influenza.

Qualora viene successivamente adito un giudice stisso stato
del primo giudice, la prima decisione costituises iudicata
secondo le regole applicabili ai brevetti nazion@gr esempio in
Italia (ma anche in altri paesi europei) la dich@one di nullita
ha efficaciaerga omnescosicché il brevetto, sebbene abbia
formato oggetto di un procedimento tra due parttasto, €

'® Secondo il Tribunale di Diisseldorf 8 Giugno 2080,55/99,Yamamouchi c. Biogetiaccusa in ltalia
di violazione di un brevetto europeo si identift@n una accusa in Germania.



dichiarato nullo per chiunque. La pronunzia di o, al
contrario, non costituiscees iudicatache conduce alla validita
erga omnesEssa rappresentas iudicatasolo tra le parti, e solo
per i motivi affrontati nel procedimento, essendmpre possibile
contestare la validita del brevetto sulla base dfemnti
anteriorita, e forse anche alla luce di diversioangnti. Una
pronunzia di contraffazione che accerta che l'aétivientra nelle
rivendicazioni del brevetto costituisoes iudicatatra le parti, ma
non nei confronti un altro convenuto, anche se ttvita del
secondo e simile o identica a quella del primo eonxo.

Il caso in cui un secondo giudice viene investitdlad stessa
controversia in una paese diverso richiede un esanie
approfondito. Esso deve essere esaminato alla ldeka
Convenzioni (di Bruxelles e di Lugano nonché deyjétamento
44).

Secondo le Convenzioni, una pronunzia relativaaalbito di
protezione (art. 69 CBE e Protocollo) deve essHigaee in ogni
Stato Membro. Il secondo giudice investito in ucoselo Stato
Membro mentre il procedimento pende nel primo Stdve,
d'ufficio o su istanza di parte, dichiarare il dife di
giurisdizione. La sentenza in un paese deve esgsgosciuta
nell’altro paese secondo le Convenzioni. Il secogdlice adito
in un secondo Stato Membro, quando si € formatadaudicata
in un primo Stato Membro, deve dichiarare la stssm della
res iudicataanche nel proprio Stato.

Una dichiarazione relativa all'invalidita del breéteedovrebbe, a
mio avviso, essere trattata nello stesso modo. @i deve
stupire. E’ vero che l'art. 16.4 delle ConvenziamiBruxelles e
Lugano e l'art. 22.4 del Regolamento 44 prevedohe i
materia di nullita dei brevetti la giurisdizioneetp al giudice
dello Stato in cui il brevetto e registrato. Ma oge distinguere
tra pronunzia avente ad oggetto il fatto che ilvbt®d non
possiede i requisiti per la protezione, da un lattannullamento,
dall’altro. L'annullamento spetta alla competenzal giudice
nazionale, che e l'unica autorita autorizzata aithiehre un
brevetto nazionale o una frazione nazione di undite europeo



e che, invece, non ha giurisdizione per invalidare brevetto
straniero o una frazione straniera di un brevaitogeo. Ma detto
giudice e legittimato a dichiarare, secondo la leedguropea
(CBE), che un brevetto non possiede i requisithigsti dalla
Legge Europea. Detta pronunzia deve essere rispetal
secondo giudice di uno Stato Membro. |l secondalige) preso
atto della sentenza del collega straniero che tegassistenza
dei requisiti di brevettabilita, puo annullare reketto o (cosi in
Italia) convertire il brevetto in modello di utdif o modificare il
brevetto, o altrimenti intervenire secondo quanevede la legge
nazionale. Ma la sentenza del collega stranierotazse almeno
un giudicato esterno (qualora la sua statuizioaeasnmissibile
secondo il diritto processuale nazionale).

Una pronunzia sulla validita in uno Stato Membrwvel@ssere
considerataes iudicataanche in un altro Stato Membro tra le
stesse parti e per gli stessi motivi (séebaforilo prevede).

5.

Ora é possibile rispondere alla domanda, che €aropee hanno
formulato alla Corte di giustizia, se due azioncadntraffazione

in due Stati Membri, tra le medesime parti e avadtioggetto lo
stesso brevetto, siano 0 no collegate ai sensiadelRl delle

Convenzioni e 24 del Regolamentad 44

Esse sono piu che collegate; si puo dire che #i ttalla stessa
azione. Se viene dichiarata la contraffazione io 8mto A, essa
deve essere dichiarata anche nello Stato B, ecdrns® giudice
deve solo decidere sulle conseguenze di detta proauSe pende
la prima azione, il giudice successivamente despeuadere |l

procedimento. Alla luce di quanto sopra, ci0 valeche

nell'ipotesi in cui le due azioni sono una di cafitazione e 'altra
di non contraffazione, a meno che non si accettetaia sopra
esposta del cavallo bianco.

Due azioni di contraffazione in due Stati Membnjeati ad

oggetto lo stesso brevetto ma non instaurate tneeldesime parti,

" La questione @ stata sottoposta alla Corte dit@iasdal Tribunale Federale di Diisseldorf in data
Dicembre 2002, C-4/03 e dal Corte Suprema Olandgsta 19 Dicembre 2003, C-539/03. E’ auspicabile
che la Corte risolva in via definitiva il problema.



sono azioni che riguardano lo stesso brevetto seppa soggetti
diversi. Esse sono senza dubbio collegate.

6

In conseguenza di quanto precede non pPosso ritezmrette
queste sentenze. Ma, da un lato, ne apprezzo Ixzosfdi
motivare, e dall’ altro alcune ulteriori osservazioni sembrano
opportune.

a) La sentenza di Cassazione fa un importante aocanegame
tra giudice del luogo dell’ evento dannoso e gdia®ne. E’ un
richiamo che potrebbe essere sviluppato a favoreumi
costruzione dforum conveniens non conveniensecondo cui la
competenza giurisdizionale pu0 essere affermatagata anche
per motivi di convenienza. In tal senso depone odmanorma
dell” art. 6.1 del Regolamento 44/2001, e la gpmisienza della
Corte europea sull’ art. 6.1 della Convenzione mixglles.

b) Mi pare pero (anche secondo il principio déllana Sheville
dellaMarinari) che il foro dell’ evento siforum non conveniens
E’ il giudice italiano quello meglio posizionato \alutare le
caratteristiche del processo attuato dall’ imprésdiana alla
guale viene attribuita la contraffazione.

c) Le sezione unite della Cassazione con la seat6829 del 7
maggio 2003 Corkan c. Casa Napoleohavevano detto: La
circostanza che la domanda anziché tendere allesatnento e
alla condanna sulla base di obbligazione oggettb @mtratto
tenda a farne accertare la inesistenza non modificaggetto
della controversia, perché anche nel primo casgiildice puo
essere richiesto di accertare se il contratto esexdl € efficacee
aveva (ualificato le domande di accertamento negatome
speculare rispetto all’ opposta. Cio in relaziondla a
determinazione del giudice che possiede la giwigde. La
Corte aveva anche citato al riguardo due sentealta Gorte di
Giusrtizia, e cioé la sentenZaubish dell’ 8 dicembre 1987 n.
144/86 in tema di obbligazione contrattuale e arleahsentenza
Tatry del 6 dicembre 1994 n. C-406/92 in tema di oblzigae
extracontrattuale. Con cio la Cassazione a Setiarie indicava



chiaramente che la norma determinativa di compatesa in
tema di contratto che di delitto, vale anche perasoni di
accertamento negativo. La sentenza del dicembréreedunque
una cassazione della precedente pronuncia a Séhmnae.

d) Non posso fare a meno di ritenere che un madtijoortante
che ha portato la Cassazione a decidere in tal neodbe I
affermazione della giurisdizione italiana avrebbeotupo
“impedire alla controparte (nella specie, il titoadel brevetto)
di far valere, in base al danno che invece essarafisse
positivamente, il suo diritto ad agire innanzi alidice del luogo
in cui I' evento dannoso €& avvenutdn realta, il titolare del
brevetto ha interesse ad ottenere la soddisfaziehsuo diritto, e
non ha motivo di attivarsi in tutti i luoghi deillecito se potesse
ottenere una sollecita definizione in un solo paddl® stesso
modo, il titolare del diritto che agisca con un#&ae cross border
in Germania o in Olanda non ritiene che il suo tirisia
pregiudicato se non agisce in tutti i paesi. ligdeona, pero, per I
ltalia € di difficile soluzione. Fino a quando ilugdice italiano ha
un carico di (molte) centinaia di casi (quando cevél giudice
tedesco ne ha solo qualche decina) vi sara la sitces studiare
soluzioni che non pregiudichino il sistema eurofgoito questo
profilo mi pare che la decisione della Cassaziaaepsrtroppo
condivisibile.

e) Quanto alla decisione della Corte d’ appellcangise, osservo
che la sua portata deve essere limitata ad unipinenunciato in
relazione all’ art. 5.3. Accenni all’ art. 6.1 npaiono rilevanti, né
appare possibile formulare un principio generale di
inammissibilita di giurisdizionecross bordersulla base di un
principio di territorialita.

| giudici italiani dovranno dunque confrontarsi camioni cross
bordere con laorpedo(quando non abusive).

Prof. Avv. Mario Franzosi



